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RESUMEN  

La  innovación  es  un  elemento  esencial  para  el  progreso  de  una  sociedad  
basada  en  el  conocimiento.  Obtener  nuevos  productos  y  servicios  y  ponerlos  a  
disposición  de  las  personas  mejora  su  calidad  de  vida.     Las  universidades  han  
asumido  desde  siempre  su  responsabilidad  con  la  investigación  y  la  generación  
de   nuevos   conocimientos,   hasta   el   punto   de   ser   las   entidades   con   mayor  
tradición   de   actividad   investigadora   y   por   tanto   con   mayor   capacidad   de  
obtención  de   resultados   derivados   de   la   investigación.  Desde   esa   posición  de  
compromiso  con  la  investigación  científica,  las  universidades  empiezan  a  tomar  
conciencia   de   forma   clara   en   los   últimos   tiempos   de   la   importancia   de   su  
implicación  en  el  aprovechamiento  de  los  resultados  de  su  actividad,  de  forma  
que  puedan  transformarse  en  soluciones  útiles  para  el  día  a  día  de  las  personas.  

Los  derechos  de  propiedad  industrial  son  mecanismos  que  permiten  a  las  
universidades   proteger   los   resultados   de   la   actividad   de   investigación   que  
desarrollan,   básicamente   con   fondos  públicos,   y  ponerlos   a  disposición  de   las  
necesidades  sociales.  

La   Ley   de   Patentes   prevé   un   régimen   básico   específico   para   las  
invenciones  universitarias,  y  permite  que  las  universidades  desarrollen  algunos  
de  sus  aspectos.  

La  presente  tesis  trata  de  analizar  de  qué  manera  se  ha  llevado  a  cabo  ese  
desarrollo  en  el  seno  de  las  universidades,  haciendo  un  estudio  comparativo  de  
las  diferentes  normativas  de  que  disponen  las  universidades  públicas  españolas  
en  materia  de  patentes  y  valorando   las  ventajas  y  desventajas  de   las  distintas  
soluciones  adoptadas  en  los  principales  aspectos  objeto  de  regulación.  

En   una   primera   parte   se   analizan   las   disposiciones   sobre   la   materia  
contenidas   en   los   Estatutos   universitarios   de   las   universidades   públicas  
españolas.    A  continuación  se  lleva  a  cabo  un  estudio  detallado  y  comparativo  
de   sus   normativas   universitarias   sobre   patentes,   centrado   en   las   previsiones  
sobre  la  titularidad  de  las  invenciones  atendiendo  al  tipo  de  inventor  y  al  marco  
en   el   que   se   genera   la   invención,   la   cesión   de   la   titularidad   y   el   criterio   de  
distribución  de   beneficios   entre   inventor   y  universidad   en   caso  de   cesión;   los  
derechos  y  deberes  del   inventor,   así   como,   en   su  caso,   las   sanciones  previstas  
para   casos   de   incumplimiento;   las   disposiciones   sobre   cuestiones  
procedimentales   relacionadas   con   la   solicitud   de   protección,   la   extensión  
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internacional   de   la   patente   y   los   órganos   competentes   para   la   toma   de  
decisiones;  y  aspectos  concernientes  a  la  explotación  de  las  patentes,  el  régimen  
de  distribución  de  beneficios  y  el  abandono  o  cesión  de  la  explotación.  

Se   trata,   en   definitiva,   de   un  minucioso   análisis   exploratorio,   pero   a   la  
vez  crítico,  del  panorama  normativo  universitario  sobre  la  protección  mediante  
patente  de   los  resultados  de   la   investigación,  una  cuestión  que,  por  el  bien  de  
nuestra   futura   capacidad   de   progreso   como   sociedad,   debería   merecer   la  
adecuada  atención.  

  

  

PALABRAS   CLAVE:   derecho   industrial,   patente   universitaria,   invención  
universitaria,  normativa  universitaria,  transferencia  de  tecnología,  innovación.  
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ABSTRACT  

Innovation   is   essential   for   the   progress   of   a   society   based   on   the  
knowledge.  To  get  new  products   and   services   and   to  make   them  available   to  
people,   improves   their  quality  of   life.  Universities  have  always  assumed   their  
responsibility  with  the  research  and  with  the  generation  of  new  knowledge,  to  
the  point  of   being   the   institutions  with   the  greatest   research  activity   tradition  
and  therefore  more  capable  of  getting  results  from  research.  From  this  position  
of   commitment   with   the   scientific   research,   universities   are   becoming   aware  
clearly,   in   recent   times,   about   the   importance   of   their   involvement   in   the  
exploitation   of   the   results   of   their   activity,   so   that   this   can   be   transformed   in  
useful  solutions  for  peoples  day  to-‐‑day.  

The  industrial  property  rights  are  mechanisms  that  allow  universities  to  
protect  the  results  of  the  research  activity  carried  out,  mainly  with  public  funds,  
and  make  them  available  to  social  needs.  

The   Patents   Act   provides   a   specific   basic   scheme   for   university  
inventions,  and  allows  universities  to  develop  some  of  its  aspects.  

This   thesis  seeks  to  analyse  how  this  development  has  been  carried  out  
within  the  universities,  making  a  comparative  study  of  the  different  regulations  
that  Spanish  public  universities  have  in  the  matter  of  patents,  and  assessing  the  
advantages   and   disadvantages   of   the   different   solutions   adopted   in   the   key  
areas  subject  to  regulation.  

In  the  first  part,  the  arrangements  about  this  matter  contained  in  Spanish  
public  universities  regulations,  are  analysed.  Then,  a  detailed  and  comparative  
study  of   their  university   regulations   about  patents   is   carried  out,   focusing  on  
the  ownership  forecasts  of  the  inventions  according  to  the  type  of  inventor  and  
the   framework   in  which   it   has   been   generated,   the   transfer   of   the   ownership  
and   the   distribution   criteria   of   the   profits   between   the   inventor   and   the  
university,  in  case  of  transfer;  the  rights  and  duties  of  the  inventor  and,  where  
appropriate,   the   sanctions   for   non-‐‑compliance;   the   orders   about   procedural  
questions  related  with   the  request  of  protection,   the   international  extension  of  
the  patent  and  competent  bodies   for  decision-‐‑making;  and  aspects  concerning  
the   exploitation   of   the   patents,   benefit   sharing   arrangements   and   the  
abandonment  or  transfer  of  the  exploitation.  
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To  conclude,   it   is  a   thorough  exploratory  analyse,  but  at   the   same   time  
critical,   about   the   situation   of   university   regulations   protecting   the   research  
results  by  means  of  patents,  an   issue   that,   for   the  sake  of  our   future  ability   to  
progress  as  a  society,  should  deserve  proper  attention.  

  

  

KEY   WORDS:   industrial   law,   university   patent,   university   invention,  
university  regulation,  technology  transfer,  innovation.  
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RESUM  

La  innovació  és  un  element  essencial  per  al  progrés  d’una  societat  basada  
en  el  coneixement.  Obtenir  nous  productes  i  serveis  i  posar-‐‑los  a  disposició  de  
les  persones  millora  la  seua  qualitat  de  vida.    Les  universitats  han  assumit  des  
de   sempre   la   seua   responsabilitat   amb   la   investigació   i   la   generació   de   nous  
coneixements,   fins   al   punt   de   ser   les   entitats   amb   major   tradició   d’activitat  
investigadora  i  per  tant  amb  major  capacitat  d’obtenció  dels  resultats  que  se’n  
deriven.      Des   d’eixa   posició   de   compromís   amb   la   investigació   científica,   les  
universitats  comencen  a  prendre  consciència  de  forma  clara  en  els  últims  temps  
de   la   importància   de   la   seua   implicació   en   l’aprofitament   dels   resultats   de   la  
seua  activitat,  de  forma  que  puguen  transformar-‐‑se  en  solucions  útils  per  al  dia  
a  dia  de  les  persones.  

Els   drets   de   propietat   industrial   són   mecanismes   que   permeten   a   les  
universitats  protegir  els  resultats  de  l’activitat  d’investigació  que  desenvolupen,  
bàsicament  amb  fons  públics,  i  posar-‐‑los  a  disposició  de  les  necessitats  socials.  

La  Llei  de  Patents  preveu  un   règim  bàsic   específic  per  a   les   invencions  
universitàries,  i  permet  que  les  universitats  en  desenvolupen  alguns  aspectes.  

La  present  tesi  tracta  d’analitzar  de  quina  manera  s’ha  dut  a  terme  aquest  
desenvolupament   al   si   de   les   universitats,   fent   un   estudi   comparatiu   de   les  
diferents  normatives  de  què  disposen  les  universitats  públiques  espanyoles  en  
matèria   de   patents   i   valorant   els   avantatges   i   desavantatges   de   les   diferents  
solucions   adoptades   en   els   principals   aspectes   que   han   sigut   objecte   de  
regulació.  

En   una   primera   part   s’analitzen   les   disposicions   sobre   la   matèria  
contingudes   en   els   Estatus   universitaris   de   les   universitats   públiques  
espanyoles.  A  continuació  es  duu  a  terme  un  estudi  detallat  i  comparatiu  de  les  
seues  normatives  universitàries  sobre  patents,  centrat  en  les  previsions  sobre  la  
titularitat   de   les   invencions   atenent   al   tipus   d’inventor   y   al   marc   en   què   es  
genera  la  invenció,  la  cessió  de  la  titularitat  i  el  criteri  de  distribució  de  beneficis  
entre  inventor  i  universitat  en  cas  de  cessió;  els  drets  i  deures  de  l’inventor,  així  
com,   si   s’escau,   les   sancions   previstes   per   a   casos   d’incompliment;   les  
disposicions  sobre  qüestions  procedimentals  relacionades  amb  la  sol·∙licitud  de  
protecció,  l’extensió  internacional  de  la  patent  i  els  òrgans  competents  per  a  la  
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presa  de  decisions;  i  aspectes  concernents  a  l’explotació  de  les  patents,  el  règim  
de  distribució  de  beneficis  i  l’abandonament  o  cessió  de  l’explotació.  

Es  tracta,  en  definitiva,  d’una  minuciosa  anàlisi  exploratòria,  però  alhora  
crítica,  del  panorama  normatiu  universitari  sobre  la  protecció  mitjançant  patent  
dels   resultats   de   la   investigació,   una   qüestió   que,   pel   be   de   la   nostra   futura  
capacitat  de  progrés  com  a  societat,  hauria  de  ser-‐‑ne  mereixedora  d’una  atenció  
adequada.  
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CAPÍTULO  I. INTRODUCCIÓN  

I.1. JUSTIFICACIÓN  DEL  TRABAJO    

Una  parte   importante  del  desarrollo  económico  y  del  progreso  social  se  
vincula   con   la   innovación,   como   proceso   a   través   del   cual   se   produce   la  
incorporación   al   mercado   de   nuevos   conocimientos.   Esos   conocimientos   se  
crean   y   amplían,   básicamente,   mediante   la   investigación,   que   requiere   de   la  
inversión  de  costosos  recursos  materiales  y  humanos  para  su  desarrollo.  

La   inversión   en   investigación   es   quizás   uno   de   los   indicadores   más  
relacionados   con   el  nivel  de  progreso  de  una   sociedad.  Datos  de   la  Comisión  
Europea   muestran   una   correlación   entre   la   inversión   en   I+D   y   la   tasa   de  
crecimiento  del  PIB  de   los  países  de   la  Unión  Europea1,  hasta  el  punto  que   la  
reducción   de   la   inversión   en   investigación   pone   en   riesgo   la   capacidad   de  
desarrollo2.   Ello   se   debe   a   que   el   modelo   de   desarrollo   económico   en   las  
sociedades   avanzadas   se   basa  hoy   en  día,   principalmente,   en   el   conocimiento  
como   fuente   esencial   de   riqueza   y   motor   del   desarrollo.   Es   pues   esencial  
promover  la  inversión  en  investigación  si  se  quieren  garantizar  las  condiciones  
necesarias  para  la  generación  de  conocimiento.  

Sin   embargo,   el   elevado   coste   para   desarrollar   una   investigación   de  
calidad  puede   resultar  disuasorio  para  muchas   empresas   e   instituciones   si   no  
disponen  de   los   incentivos  adecuados  para  resarcirse  posteriormente  de  dicho  
coste3.  Y  esa  es  la  principal  función  de  un  sistema  de  patentes  efectivo:  ofrecer  a  
los  inventores  un  marco  temporal  de  exclusividad  para  la  explotación  comercial  
de  sus  invenciones,  como  compensación  a  su  esfuerzo  inversor  para  obtener  la  
invención   y   a   cambio   de      que   el   conocimiento   que   han   generado   pase   al  
dominio  público  una  vez  concluya  el  período  de  exclusividad  con  que  el  Estado  
premia  al  inventor4.  

                                                                                                 
1  COMISIÓN  EUROPEA,  “Estado  de  la  Unión  por  la  Innovación  2011.  COM(2011)  849  final”.  
2  COMISIÓN  EUROPEA,  “La  investigación  y  la  innovación  como  fuentes  de  crecimiento  renovado.  COM(2014)  339  final”,  
p.  3.  
3  Al  respecto  de   la  relación  entre   la  propiedad  industrial  y   la  competitividad,  véase  A.  CASADO  CERVIÑO,  “Propiedad  
Industrial   y   competitividad”,   en  Compendio   práctico   sobre   la   protección   de   la   propiedad   industrial:   una   visión   renovada   en  
España,  Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012,  pp.  457-‐‑458.  
4  La  CE  considera  esencial  para  la   investigación  y  la   innovación  la  existencia  de  un  sistema  eficaz  de  protección  de  la  
propiedad  intelectual  que  anime  a  las  empresas  a  invertir  (COMISIÓN  EUROPEA,  “Un  mercado  único  de  los  derechos  de  
propiedad  intelectual.  Estimular  la  creatividad  y  la  innovación  para  generar  crecimiento  económico,  empleos  de  calidad  
y  productos  y  servicios  de  excelencia  en  Europa.  COM(2011)  287  final.”).  
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Las   universidades   son   instituciones   esenciales   en   el   sistema   de  
investigación5,  por  cuanto  llevan  a  cabo  una  significativa  tarea  de  investigación  
científica   y   desarrollo   tecnológico6,   que   en   muchos   casos   se   traduce   en   la  
generación  de  invenciones  protegibles  mediante  alguna  de  las  figuras  reguladas  
por  el  Derecho  de  Propiedad  Industrial.  En  España  se  produce  una  situación  de  
importante  peso  del  sector  público  en  cuanto  a  la  producción  de  patentes,  pero  
frente  a  esa  realidad  nuestro  sistema  se  muestra  poco  eficiente  en  términos  de  
obtención  de  ingresos  provenientes  de  la  explotación  de  dichas  patentes7,  lo  que  
invita   claramente   a   realizar   un   análisis   de   las   causas   que   producen   esa  
disfunción.  

Atendiendo   a   la   importancia   de   su   papel   en   la   generación   de  
conocimiento,   las   universidades   han   de   considerarse   actores   esenciales   del  
proceso  de  desarrollo  económico  y  social8.  Sin  embargo,  la  Universidad  es  sólo  
uno  de  los  actores  de  un  proceso  complejo  que  incluye  también  al  Estado,  como  
responsable  de  la  regulación  de  las  condiciones  que  delimitan  el  entorno  en  el  
que  la  I+D+i  se  lleva  a  cabo,  y  a  la  Industria,  que  es  la  destinataria  final  de  las  
invenciones,   con   objeto   de   incorporarlas   a   los   procesos   productivos9.   La  
concurrencia  con  otros  actores  exige  especialmente  que  la  universidad  vigile  su  
actuación  en  esta  materia  y  regule  adecuadamente  las  condiciones  en  las  que  la  
desarrolla,  para  garantizar  un  escenario  que  permita   la   interacción  ágil   con  el  
resto   de   participantes,   de   forma   que   se   promueva   e   incentive   el   proceso   de  
generación  de  conocimiento  y  su  traslación  al  mercado.  

Esta   singularidad   de   las   universidades   está   recogida   en   la   normativa  
española   sobre  patentes,   que   en   el   ámbito  de   las   invenciones   realizadas   en   el  
marco   de   una   relación   de   empleo   o   de   servicios   destina   un   artículo   a   la  

                                                                                                 
5  El  art.  34.1  de  la  Ley  14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación,  las  considera  incluidas  en  el  
Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación.  
6   Las   universidades   desarrollan   el   80%   de   la   investigación   básica   que   se   lleva   a   cabo   en   Europa   (COMISIÓN   DE   LAS  
COMUNIDADES  EUROPEAS,  “El  papel  de  las  universidades  en  la  Europa  del  conocimiento.  COM(2003)  58  final”,  p.  5).  
7   A.   CASADO   CERVIÑO,   “Propiedad   Industrial   y   competitividad”,   cit.,   p.   461.   Durante   el   quinquenio   2003-‐‑2008,   un  
porcentaje   importante   de   las   solicitudes   de   patentes   europeas   fueron   presentadas   por   instituciones   públicas.   Sin  
embargo,  tomando  como  base  un  informe  elaborado  en  2005  por  la  red  OTRI  sobre  la  transferencia  de  resultados  de  la  
investigación  universitaria,  las  universidades  españolas  perciben  un  ingreso  promedio  por  licencias  6  veces  inferior  al  
que  consiguen  las  universidades  alemanas,  italianas  y  del  Reino  Unido.  
8   Porque   asumen   un   volumen   especialmente   significativo   de   la   investigación   científica,   porque   emplean   el   mayor  
porcentaje   de   recursos   humanos   dedicados   a   la   investigación   y   porque   invierten   el   mayor   porcentaje   de   recursos  
económicos  destinados  a  la  I+D+i.  
9  Sólo  en  este  caso  podremos  considerar  que  se  ha  producido  un  aprovechamiento  del  conocimiento  (M.  BOTANA  AGRA,  
“Investigación   e   innovación   como   factores  de   crecimiento   económico  y  de   bienestar   social”,   en  Régimen   jurídico   de   la  
transferencia  de  resultados  de  investigación,  La  Ley,  Madrid,  2012,  pp.  56-‐‑57).  
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regulación   de   un   régimen   específico   para   las   invenciones   realizadas   por   el  
personal  investigador  de  las  Universidades  Públicas10.  

La  regulación  de  la  normativa  nacional  sobre  patentes,  en  lo  que  respecta  
a   las   invenciones  universitarias,   es  una   regulación  de  mínimos,  que   remite  en  
determinados  aspectos  a  un  desarrollo  posterior  a  nivel  institucional,  para  fijar  
algunas  de  las  condiciones  en  las  que  la  universidad  ha  de  actuar  en  cuestión  de  
protección   y   explotación   de   invenciones.   Es   esta   una   cuestión   de   vital  
importancia,  a   la  que  debe  dedicarse   la  atención  que  merece.  Con  alguna  rara  
excepción11,   el   desarrollo   normativo   en   materia   de   propiedad   industrial   por  
parte   de   las   universidades   apenas   ha   merecido   la   atención   de   ningún   autor.  
Considerando   el   destacado   papel   de   las   universidades   y   la   importancia   de  
contar  con  una  adecuado  entorno  para  la  generación  de  una  dinámica  adecuada  
de   producción   de   conocimiento,   obtención   de   invenciones   y   traslación   de   las  
mismas   al   sector   productivo,   entendemos   que   resulta   necesario   realizar   un  
análisis   crítico  de   la   situación  actual,  que  ayude  a   fijar  un  punto  de  partida  y  
que   permita   orientar   la   actuación   de   las   universidades   hacia   las   buenas  
prácticas  en  materia  de  regulación  y  gestión  de  su  propiedad  industrial.  

En   concreto,   esta   tesis   se   centrará   en   la   patente12   universitaria,   y   más  
concretamente,   en   el   análisis   de   la   normativa   que   las   universidades   han  
elaborado  para  regular  esta  actividad.  Se  parte  de  la  hipótesis  general  de  que  la  
regulación   adecuada   de   la   propiedad   industrial   aporta   calidad   al   proceso   de  
protección  y   traslación  a   las  empresas  de   las   invenciones  y  resulta  beneficiosa  
para  todos  los  agentes  que  intervienen  en  el  mismo.  

En  el  caso  de  la  universidad,  por  su  importante  actividad  investigadora  y  
de   desarrollo   tecnológico,   es   singularmente   importante   determinar   el   marco  
normativo  más  adecuado  para  que  la  función  de  generación  y  transferencia  de  
conocimiento   se   lleve   a   cabo   en   las   mejores   condiciones   jurídicas.   Excede   el  
ámbito   del   presente   trabajo   el   análisis   de   la   relación   entre   la   producción   de  
patentes  y  el  marco  jurídico  de  cada  institución.  

                                                                                                 
10  En  concreto  el  artículo  20  de  la  Ley  11/1986,  de  20  de  marzo,  de  Patentes,  dedicado  a  las  invenciones  obtenidas  por  los  
profesores   universitarios   como   consecuencia   de   su   función   de   investigación   en   la   universidad   en   el   ámbito   de   sus  
funciones  docente  e   investigadora,   cuyo   lugar  ocupará  el  artículo  21  de   la  Ley  24/2015,  de  24  de   julio,  de  Patentes,  a  
partir  de  su  entrada  en  vigor,  prevista  para  abril  de  2017.  
11   B.   GONZÁLEZ-‐‑ALBO   MANGLANO;   M.   Á.   ZULUETA   GARCÍA,   “Normativas   sobre   patentes   en   las   universidades  
españolas”,  Ciência  da  Informação,  vol.  36,  1,  2007.  
12  Por  Patente  ha  de  entenderse  «una  forma  concreta  de  proteger  un  bien  inmaterial  como  es  la  invención»  (J.  A.  GÓMEZ  
SEGADE,  “Patente”,  en  Tecnología  y  derecho:  estudios  jurídicos  del  Prof.  José  Antonio  Gómez  Segade  recopilados  con  ocasión  de  la  
conmemoración  de  los  XXV  años  de  cátedra,  Marcial  Pons,  Madrid,  2001,  p.  270).  
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I.2. OBJETIVOS  

A  la  luz  de  la  hipótesis  mencionada,  el  objetivo  general  es  llevar  a  cabo  
una   revisión  del  marco   jurídico   que   regula   la   protección   y   explotación  de   las  
invenciones  generadas  en  las  universidades  públicas  españolas.  Partiendo  de  la  
normativa   general   en  materia   de   patentes,   y  más   concretamente   del   régimen  
especial  que  establecen  el  art.  20  de  la  Ley  de  Patentes  de  1986  y  el  art.  21  de  la  
Ley   de   Patentes   de   2015   para   las   invenciones   universitarias,   se   pretende  
examinar   cómo   han   abordado   estas   universidades   el   desarrollo   e  
implementación   de   este   régimen   a   nivel   institucional,  mediante   la   regulación  
que   han   llevado   a   cabo   en   sus   estatutos   y,   en   su   caso,   en   la   normativa   de  
desarrollo  que  hayan  elaborado.  

Esta  investigación  tiene  como  objeto  analizar  si  el  marco  jurídico  del  que  
se  han  dotado  las  instituciones  universitarias  es  uniforme  o,  en  su  caso,  detectar  
los   diferentes  modelos   y   las   ventajas   e   inconvenientes   que   se   derivan   de   los  
mismos,   con   la   intención   de   realizar   una   valoración   crítica   de   las   distintas  
opciones,  o  del  modelo  general,   en   cada  uno  de   los   aspectos   importantes  que  
deben   ser   tenidos   en   cuenta   en   la   regulación   universitaria   de   la   propiedad  
industrial.  

En  definitiva,  el  objetivo  del  trabajo  es  extraer  conclusiones  relacionadas  
con   la   oportunidad   o   conveniencia   de   regular   determinadas   materias   y   de  
hacerlo  en  un  sentido  o  en  otro.  

I.3. METODOLOGÍA  

En   la   investigación   que   se   ha   llevado   a   cabo,   como   en   cualquier   otra  
investigación,  resulta  necesaria  la  utilización  de  distintos  métodos  que  permitan  
el   uso   de   los  medios   de   forma   adecuada   para   la   obtención   del   conocimiento  
científico13.  El  contenido  de  esta  investigación  trasciende  el  carácter  puramente  
teórico,  en  el  sentido  que  versa  sobre  disposiciones  que  tienen  como  finalidad  la  
orientación   del   obrar   humano14,   aspecto   que   condiciona   la   metodología   de  
aplicación,  y   en   tanto   en   cuanto  ha  de  abordar   cuestiones   relacionadas   con  el  
Derecho   ha   de   apoyarse   sobre   una   metodología   jurídica,   que   combine   los  

                                                                                                 
13  H.  ARNAU;  J.  M.  GUTIÉRREZ,  Descartes:  el  discurso  del  método,  Alhambra,  Madrid,  1988,  p.  18.  
14  C.  I.  MASSINI,  La  prudencia  jurídica:  introducción  a  la  gnoseología  del  Derecho,  Abeledo-‐‑Perrot,  Buenos  Aires,  1983,  p.  36.  
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métodos   adecuados   para   comprender   la   realidad   del   derecho   objeto   de  
análisis15.  

El  contenido  de  esta  investigación  combina  un  análisis  jurídico  del  marco  
nacional,  con  sucintas  referencias  al  ámbito  supranacional  cuando  procede,  con  
la  revisión  de  disposiciones  de  nivel  estrictamente  institucional  que  responden  
más   a   cuestiones   de   orientación   estratégica   de   cada   universidad   que   a   la  
voluntad   de   establecer   un  marco   jurídico.   En   todo   caso,   no   entra   dentro   del  
ánimo  de  este  trabajo  el  análisis  de  la  técnica  jurídica  de  las  universidades,  sino  
la   observación   de   su   posicionamiento   en   relación   con   las   invenciones  
patentables   que   generan,   reflejado   en   las   previsiones   que   al   respecto   se  
contienen   en   sus   Estatutos,   así   como   en   la   regulación   que   a   nivel   de   cada  
universidad  pueda  haberse  realizado  de  la  cuestión.  

Se  trata  pues  de  una  investigación  con  un  carácter  transversal,  que  aúna  
el   enfoque   jurídico   necesario   para   el   análisis   de   las   leyes   y   otras   normas   de  
carácter  general  con  el  enfoque  relacionado  con  la  organización  y  gestión  de  las  
universidades,   que   incluye   el   análisis   de   su   autorregulación,   como  
manifestación  de  la  opción  que  cada  institución  ha  elegido  para  llevar  a  cabo  la  
gestión  interna  de  los  asuntos  relacionados  con  las  invenciones  susceptibles  de  
protección   mediante   patente.   En   este   sentido,   al   recurso   habitual   de   la  
normativa   y   de   la   doctrina   jurídica   se   ha   unido   la   utilización   de   abundantes  
informes,   dictámenes,   recomendaciones   o   material   similar   emitido   por  
instituciones  privadas  y,  principalmente,  públicas.  

Otro   factor   que,   por   el   carácter   de   la   investigación,   ha   debido  
considerarse  de  manera  particular,  son  las  circunstancias  sociales  que  rodean  el  
fenómeno  de  la  producción  de  invenciones  en  las  universidades.  Considerando  
que   el   trabajo   se   centra   en   las   universidades   públicas,   la   aproximación   al  
fenómeno  se  ha  analizado  en  el  marco  de  las  funciones  que  la  Ley16  encomienda  
a   las   universidades   y   ha   debido   realizarse   un   análisis   que   trasciende   del  
puramente   jurídico  para   incorporar  elementos  teleológicos  relacionados  con  la  
responsabilidad  de  las  universidades  en  el  desarrollo  social  y  económico  de  su  
entorno.   En   este   sentido,   ha   sido   necesario   considerar   factores   como   la  
responsabilidad  social  o   la  rendición  de  cuentas  a   los  que  han  de  sujetarse   las  
instituciones  públicas.   Por   otra  parte,   el   carácter  público  de   las  universidades  
objeto  de   estudio  determina   también   la  necesidad  de   enmarcar   la   cuestión   en  

                                                                                                 
15  J.  BALLESTEROS  LLOMPART,  Sobre  el  sentido  del  Derecho:  Introducción  a   la  Filosofía   jurídica,  3a  ed.,  Tecnos,  Madrid,  2001,  
pp.  84-‐‑102.  
16  Nos  referimos  a  la  “LEY  ORGÁNICA  6/2001,  DE  21  DE  DICIEMBRE,  DE  UNIVERSIDADES”.  
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normativas   que   conforman   el   entorno   de   la   investigación   pública17,   que   han  
merecido  también  un  minucioso  estudio  previo  para  abordar  adecuadamente  la  
cuestión.  

Conocido  el  entorno,  se  ha   llevado  a  cabo  un  análisis  hermenéutico  del  
derecho   positivo   general   español   en   la   materia18,   siguiendo   un   método  
sistemático.   La   existencia   de   numerosos   acuerdos   internacionales   de   los   que  
forma   parte   el   Estado   español,   que   resultan   de   interés   para   el   trabajo   por   su  
afectación  sobre  la  materia  objeto  de  estudio,  ha  exigido  la  revisión  de  algunos  
textos   de   carácter   supranacional.   Sin   embargo,   excede   el   ámbito   del   presente  
trabajo  el  análisis  de  dichos  textos,  por  lo  que  su  utilización  se  ha  realizado  con  
la  única   intención  de  ubicar   convenientemente   el  derecho  español.  El   examen  
normativo   del   Derecho   español   de   patentes   se   ha   intensificado   en   lo   que  
respecta   a   la   regulación   de   las   invenciones   laborales,   por   razones   obvias   de  
relación  con  el  contenido  del  estudio.  Y  aún  hemos  ahondado  más  en  el  análisis  
concerniente   al   régimen   especial   previsto   en   la   Ley   para   las   invenciones  
llevadas   a   cabo   por   profesores   universitarios,   dado   que   resulta   la   piedra  
angular  sobre  la  que  se  basa  el  ulterior  desarrollo  normativo  institucional,  que  
es  en  definitiva  el  objeto  concreto  de  análisis  del  presente  trabajo.  Se  ha  seguido  
pues  un  método  deductivo  en  esta  parte  del   trabajo,  cuyo  enfoque  ha  variado  
cuando  se  ha  abordado  el  estudio  de  la  normativa  universitaria.  En  este  punto,  
se   ha   partido   de   la   observación   del   caso   particular,   con   un   nivel   de   detalle  
suficiente   para   aislar   las   diferentes   posturas   de   cada   institución   en   lo   que  
respecta  a  cuestiones  concretas  objeto  de   regulación,  para   intentar  conocer   los  
posicionamientos  generales  sobre  dichas  cuestiones.  

Ha  de  advertirse  que  en  la  fase  final  de  la  elaboración  de  la  presente  tesis  
se  produjo  la  aprobación  de  un  Proyecto  de  Ley  de  Patentes19,  por  lo  que  ya  se  
habían  reflejado  en   la  redacción   inicial  de   la   tesis   las  observaciones  relevantes  
sobre  las  disposiciones  que,  previsiblemente,  se  incluirían  en  la  nueva  Ley.  Sin  
embargo,   en   fecha   25   de   julio   de   2015,   estando   finalizada   la   presente   tesis   y  
encontrándose  a  la  espera  del  inicio  del  curso  académico  2015-‐‑2016  para  poder  
llevar   a   cabo   los   trámites   correspondientes   a   su   evaluación   externa   y  defensa  
pública,  se  produce  la  publicación  de  la  Ley  24/2015,  de  24  de  julio,  de  Patentes  
(LP2015).  Esta   circunstancia,  por   la   importancia  que   tiene   en   la  definición  del  

                                                                                                 
17  Básicamente,  en  lo  que  a  este  trabajo  respecta,  la  “LEY  2/2011,  DE  4  DE  MARZO,  DE  ECONOMÍA  SOSTENIBLE”,  así  como  la  
“LEY  14/2011,  DE  1  DE  JUNIO,  DE  LA  CIENCIA,  LA  TECNOLOGÍA  Y  LA  INNOVACIÓN”.  
18  “LEY  11/1986,  DE  20  DE  MARZO,  DE  PATENTES  DE  INVENCIÓN  Y  MODELOS  DE  UTILIDAD”;  “LEY  24/2015,  DE  24  DE  JULIO,  DE  
PATENTES”.  
19  Proyecto  aprobado  en  la  sesión  del  Consejo  de  Ministros  de  14  de  noviembre  de  2014.  
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marco   teórico   del   presente   trabajo,   afecta   al   apartado   3   del   capítulo   III   y   al  
capítulo   IV,   fundamentalmente   al   apartado   5.4.   Debe   precisarse,   no   obstante,  
que   la   entrada   en   escena   de   la   nueva   norma   no   resta   vigencia   a   las  
consideraciones  que  se  efectúan  en  el  análisis  del  Derecho  español  de  Patentes,  
tanto  en  lo  que  se  refiere  al  análisis  general  del  mismo,  como  en  lo  que  respecta  
al   régimen  especial  de   las   invenciones   laborales  examinado  en  el  Capítulo   IV,  
por  las  razones  que  siguen.  

Por  una  parte,  la  nueva  ley  no  entra  en  vigor  hasta  el  1  de  abril  de  201720,  
lo   que   supone   que   los   preceptos   de   la   Ley   de   1986   examinados   son   de  
aplicación  hasta  dicha  fecha.  Por  otra  parte,  quizás  como  una  cuestión  de  mayor  
calado,  el  estudio  se  ha  centrado  en  el  análisis  de  la  regulación  universitaria  de  
la   generación   y   protección   de   invenciones   derivadas   de   la   investigación   que  
llevan   a   cabo   las   universidades   públicas   españolas.   En   ese   contexto,   se   ha  
realizado   una   revisión   introductoria   del   marco   jurídico   general   español   de  
patentes,   para   centrar   el   examen   de   forma   más   detallada   en   el   régimen  
específico  que  prevé  el  art.  20  de  la  LP1986  para  las  invenciones  efectuadas  por  
profesores  universitarios  en  el  ámbito  de  sus  funciones.  Este  régimen  específico  
se   traslada  en   lo   esencial   a   la  nueva  Ley  de  Patentes,  por   lo  que,   como  habrá  
ocasión  de  presentar  con  mayor  detalle  a  lo  largo  de  la  presente  tesis,  en  lo  que  
atañe  a   las   invenciones  protegibles  por  el  Derecho   industrial  generadas  en   las  
universidades,   la  nueva  Ley  no  supone  en   la  práctica  un  cambio  significativo,  
sino  más  bien  una  serie  de  ajustes  derivados  de  la  experiencia  y  de  la  necesidad  
de  adaptación  de  una  norma  que  cuenta  con  casi  treinta  años  de  vigencia.  Más  
allá  del  marco  teórico,  en  lo  que  respecta  a  la  parte  sustancial  de  esta  tesis,  que  
se   ha   centrado   en   el   trabajo   de   investigación   realizado   sobre   los   textos  
normativos   universitarios,   y   a   salvo   de   la   oportuna   reflexión   que   deba  
realizarse  en  fase  de  conclusiones,  la  publicación  de  la  Ley  24/2015  no  supone,  
en  principio,  ningún  tipo  de  afectación.  

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,   tras  la  publicación  de  la  Ley  24/2015,  se  
ha  optado,  en  primer  lugar,  por  mantener  el  análisis  realizado  sobre  la  Ley  de  
1986,   sin   perjuicio   de   la   inclusión   de   algunas   observaciones   que   se   han  
considerado   oportunas   para   ubicar   adecuadamente   al   lector   en   la   realidad  
jurídica   existente,   desde   una   aproximación   que   integre   la   totalidad   del  
escenario  normativo.  En  segundo  lugar,  por  efectuar  una  revisión  del  apartado  
3.10   del   Capítulo   III,   dedicado   inicialmente   a   la   valoración   de   las   previsibles  

                                                                                                 
20  De  acuerdo  con  su  disposición  final  novena.  
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disposiciones  de   lo  que  sería   la   futura  Ley  de  Patentes,  así  como  del  apartado  
5.4  del  Capítulo  IV,  que  versa  sobre  el  régimen  de  las  invenciones  universitarias  
en  la  Ley  de  Patentes  española.  Y  por  último,  se  ha  realizado  una  reflexión  en  el  
ámbito  de  las  conclusiones  de  la  tesis  sobre  el  impacto  que  la  publicación  de  la  
nueva  Ley  y  su  futura  entrada  en  vigor  puedan  producir  sobre  las  normativas  
universitarias  analizadas.  

Por   las   circunstancias   indicadas,   debe   tenerse   en   cuenta   que   se   han  
manejado   los   dos   textos   legales   sobre   patentes,   identificándolos   como   LP   o  
LP1986  en  el  caso  de  la  Ley  11/1986  y  como  LP2015  para  aludir  a  la  Ley  24/2015.  
Cualquier  mención  efectuada  a  lo  largo  de  la  tesis  a  la  Ley  de  Patentes  sin  más,  
o  la  expresión  de  artículos  referidos  a  la  Ley  en  forma  exclusivamente  numérica  
aluden,  salvo  que  se  indique  lo  contrario,  a  la  Ley  11/1986.    

En  cuanto  a  la  forma  de  obtención  de  la  documentación  institucional  que  
ha   sido   objeto   de   estudio,   los   Estatutos   universitarios   se   han   obtenido   de   las  
páginas   web   oficiales   de   las   universidades.   Por   su   parte,   la   normativa   de  
desarrollo  sobre  propiedad  industrial  se  solicitó  a  las  universidades  a  través  de  
los   datos   de   contacto   de   la   RedOTRI.   Desde   el   inicio   era   una   premisa  
fundamental   que   el   análisis   se   desarrollara   sobre   el   conjunto   más   amplio  
posible  de  universidades  públicas.  Por  ello,  con  objeto  de  completar  la  muestra  
objeto   del   estudio   y   obtener   la   documentación   necesaria   para   el   análisis   de  
todas   las   universidades   públicas,   en   los   casos   de   universidades   que   no  
remitieron   la   información   ésta   se   localizó   a   través   de   las   páginas   web  
institucionales,  hasta  disponer  de  la  información  correspondiente  a  la  totalidad  
de  las  universidades  públicas  españolas.  En  consecuencia,  el  estudio  abarca  a  49  
de  las  50  universidades  públicas  españolas,  dado  que  se  ha  excluido  del  análisis  
de  la  normativa  de  desarrollo  a  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo,  
por   su   particular   carácter   de   organismo   autónomo   adscrito   al   Ministerio   de  
Educación,   Cultura   y   Deporte.   Del   total   de   universidades   examinadas,   38  
disponen   de   normativa   específica   sobre   propiedad   industrial.   En   el   caso   de  
universidades   que  no  han   aprobado  una  normativa   específica   para   regular   la  
propiedad   industrial,   pero   disponen   de   otras   disposiciones   donde   se   regulan  
algunos  aspectos  referidos  a  la  misma,  éstas  han  sido  tenidas  en  cuenta  cuando  
ha  resultado  procedente  en  el  análisis21.  

                                                                                                 
21  Se  trata  de  las  Universidades  de  Almería,  Complutense  de  Madrid,  León  y  Málaga.  
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Tabla  1.  Número  de  universidades  que  disponen  de  normativa  sobre  propiedad  industrial  

  Con  normat iva  
espec í f i ca  

Con  regu lac ión  
en  o tras  
normat ivas  

S in  regu lac ión  To ta l  

Nº  
un ivers idades  

38 4 7 49 

Fuente:  elaboración  propia  

Con  carácter  previo  al  análisis  de  los  textos  normativos  universitarios,  se  
ha   llevado   a   cabo   una   revisión   de   la   normativa   general   de   patentes   y   de   la  
bibliografía   referida   en   el   apartado   correspondiente,   con  objeto  de   elaborar   el  
marco  teórico  referido  a  las  cuestiones  esenciales  que  encuadran  el  objeto  de  la  
investigación,   como   son   el   fenómeno  de   la   investigación  universitaria   y  de   la  
transferencia  de  tecnología  a  la  industria,  así  como  el  marco  jurídico  en  el  que  se  
desarrolla,  básicamente  la  Ley  Orgánica  de  Universidades,  la  Ley  de  Economía  
Sostenible  y  la  Ley  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación.  A  continuación  
se   efectúa   una   aproximación   al   concepto   de   la   Propiedad   Industrial,   para  
continuar  con  el  análisis  del  Derecho  de  patentes  en  el  ámbito  supranacional  y  
el   Derecho   de   patentes   español,   centrando   la   cuestión,   especialmente,   en   la  
regulación  sobre  las  invenciones  laborales  y  el  régimen  especial  de  invenciones  
universitarias.  

Determinado   el   marco   teórico   y   jurídico,   se   inició   la   fase   de   análisis  
hermenéutico   de   las   disposiciones   universitarias,   mediante   el   examen   de   los  
estatutos  y  de  las  normativas  internas,  siguiendo  el  siguiente  método:  

1. Revisión   de   los   estatutos   y   análisis   de   los   aspectos  
regulados  en  los  mismos.  El  análisis  de  los  Estatutos  se  ha  
efectuado  atendiendo  a  los  siguientes  contenidos:  en  primer  
lugar   se   han   analizado   las   cuestiones   que   se   encuentran  
reguladas   en   la   LP,   en   concreto,   la   titularidad   de   las  
invenciones,   el  derecho  al   reconocimiento  de   la  autoría,   la  
obligación   de   comunicar   la   obtención,   el   derecho   a  
participar   en   beneficios,   la   cesión   de   la   titularidad   a   los  
inventores  y   las   invenciones   realizadas   en   el  marco  de  un  
contrato;   en   segundo   lugar,   se   han   revisado   los   aspectos  
cuya   regulación   se   remite   por   la   LP   a   los   Estatutos  
universitarios,   como   son   las   modalidades   y   cuantía   de   la  
participación   en   beneficios   de   los   inventores   y   la  
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participación  de  la  universidad  en  beneficios  derivados  de  
invenciones   cedidas   a   los   autores;   por  último,   se   estudian  
aquellos  aspectos  que  han  sido  abordados  por  los  Estatutos  
y  no  se  encuentran  mencionados  en  la  LP,  en  función  de  su  
carácter   procedimental,   económico,   relacionado   con   el  
reconocimiento   y   la   promoción   de   resultados,   o   bien   a   la  
participación  en  invenciones  de  miembros  de  la  comunidad  
universitaria  que  no  tengan  la  consideración  de  profesor.  

2. Examen   de   las   normativas   institucionales   en   la  materia   y  
localización   de   los   aspectos   fundamentales   abordados   en  
las  mismas.    Dada  la  complejidad  que  supone  este  análisis,  
por   la   cantidad   de   información   que   contienen   los   textos  
revisados,  se  ha  efectuado  desglosándolo  en  cuatro  grandes  
apartados,   sobre   cada   uno   de   los   cuales   se   ha   llevado   a  
cabo   un   análisis   comparativo   para   el   conjunto   de   las  
universidades.  

El   primer   apartado   aborda   las   previsiones   sobre   la  
titularidad  de   las   invenciones  universitarias   atendiendo  al  
tipo   de   inventor   y   al   marco   en   el   que   se   genera   la  
invención,   las   condiciones   de   cesión   de   la   titularidad   y   el  
criterio   de   distribución   de   beneficios   entre   inventor   y  
universidad  en  caso  de  cesión.  

El  segundo  apartado  se  centra  en  la  regulación  del  régimen  
jurídico   al   que   se   sujeta   el   inventor.   Se   examinan   las  
previsiones   sobre   sus  derechos  y  deberes,   así   como,   en   su  
caso,  las  sanciones  previstas  para  casos  de  incumplimiento  
de  los  mismos.  

En  el   tercero  de   los   apartados   se   revisan   las  disposiciones  
sobre   cuestiones   procedimentales   relacionadas   con   la  
solicitud   de   protección   de   la   invención,   la   extensión  
internacional  de  la  patente  y  los  órganos  competentes  para  
la  toma  de  decisiones  sobre  estas  cuestiones.  

El   cuarto   y   último   apartado   de   análisis   de   la   normativa  
universitaria   se   adentra   en   la   regulación   concerniente   a   la  
explotación   de   las   patentes,   las   condiciones   para   el  
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abandono  o   cesión  de   la   explotación,   así   como  el   régimen  
de  distribución  de  beneficios  entre  inventor  y  universidad.  

3. Atendiendo   a   los   apartados   indicados   y   a   las   distintas  
cuestiones   contenidas  dentro  de   cada  uno  de  ellos,   se  han  
examinado  las  posiciones  que  adoptan  las  universidades  al  
respecto,   con   la   intención   de   determinar,   en   su   caso,   la  
existencia   de   patrones   o   modelos   en   la   regulación   de   las  
mismas.  

4. Por  último,   se  ha   llevado  a   cabo  una  valoración   crítica  de  
las  ventajas   e   inconvenientes  de   los  modelos,   así   como  de  
las   posiciones   más   minoritarias   y,   en   su   caso,   se   han  
efectuado  recomendaciones,  a  la  luz  de  los  resultados.  
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CAPÍTULO  II. LA  PATENTE  EN  LA  UNIVERSIDAD:  
UNA  APROXIMACIÓN  ECONÓMICA  

II.1. LA   IMPORTANCIA   DE   LA   INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA  PARA  EL  DESARROLLO  

El   progreso   humano   se   ha   basado   históricamente   en   la   generación   de  
conocimiento   y   su   aplicación   a   la   resolución   de   problemas   prácticos   o   a   la  
mejora   de   los   procesos   productivos   o   de   las   condiciones   de   vida   de   las  
personas.      Esta   generación   de   conocimiento   se   ha   venido   desarrollando  
principalmente  a  través  de  la  investigación,  que  es  el  proceso  mediante  el  cual  
aplicamos  el  método  científico22  para  la  obtención  de  conocimiento.    

Tradicionalmente,   la   investigación   se   ha   llevado   a   cabo   de   forma  
principalmente   individual,   mediante   el   esfuerzo   particular   de   personas  
dedicadas   a   ello.   En   la   actualidad,   en   un   contexto  mucho  más   globalizado   y  
complejo,   que   demanda   la   utilización   de   conocimientos   y   técnicas   más  
avanzados   y   de   costosos   recursos,   la   investigación   se   lleva   a   cabo  
mayoritariamente  por  equipos  multidisciplinares  de  investigadores.  

Por   su   carácter,   la   investigación   suele   clasificarse   en   básica   o   aplicada.    
La  primera  se  orienta  a  la  ampliación  del  conocimiento  mediante  el  desarrollo  o  
creación  de  nuevas  teorías,  en  tanto  que  la  investigación  aplicada  se  dirige  a  la  
resolución   de   problemas   concretos,   mediante   la   aplicación   dirigida   del  
conocimiento  a  necesidades  específicas.  

Con   independencia   de   su   modo   de   producción   y   de   su   carácter,   la  
investigación   científica   y   el   desarrollo   tecnológico   se   consideran   hoy   en   día  
como   un   factor   esencial   para   el   desarrollo   humano   y   social,   que   debe   dar  
respuesta  a  las  demandas  y  necesidades  de  la  sociedad,  especialmente  aquellas  
que  tienen  que  ver  con  la  evolución  del   trabajo  y  con  el  desarrollo  de  mejores  
modos   de   vida   y   de   actividad.   Su   responsabilidad   en   la   creación   de   nuevos  
productos   y   métodos,   así   como   de   nuevos   mercados,   convierten   a   la  
investigación  en  uno  de  los  principales  soportes  del  crecimiento  económico  y  de  
la  competitividad23.    La  figura  1,  basada  en  datos  de  la  Comisión  Europea  para  

                                                                                                 
22  El  método  científico  se  caracteriza  por  la  observación  de  un  fenómeno  u  objeto,  la  inducción  de  sus  propiedades,  el  
planteamiento  de  una  hipótesis,  la  experimentación  que  validará  o  refutará  dicha  hipótesis  y  la  conclusión  de  una  tesis  
o  teoría  científica.  
23   COMISIÓN   DE   LAS   COMUNIDADES   EUROPEAS,   “Hacia   un   espacio   europeo   de   investigación.   COM   (2000)   6   final”;  
COMISIÓN  EUROPEA,  “La   investigación  y   la   innovación  como  fuentes  de  crecimiento  renovado.  COM(2014)  339   final”,  
cit.,  p.  2.  En  los  últimos  años,  la  innovación  está  detrás  de  gran  parte  de  los  incrementos  de  la  productividad.    Además,  
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los  países  de  la  UE,  muestra  la  correlación  existente  entre  la  inversión  promedio  
en  I+D  de  dichos  países  durante  el  período  2004-‐‑2009  y  la  tasa  de  crecimiento  de  
su  PIB  en  2010.     Como  se  observa,  el  comportamiento  general  muestra  que  un  
mayor  esfuerzo   inversor  en   I+D  se   transforma  en  un  aumento  del  crecimiento  
del  PIB.     Dada   la  enorme  influencia  de   la   investigación  en  el  desarrollo  de   las  
naciones,  no  es  de  extrañar  que  el  Consejo  Europeo  haya  concluido  la  necesidad  
de  un  espacio  unificado  de  investigación  en  Europa,  que  atraiga  el  talento  y  la  
inversión24.  

Figura  1.  Inversión  en  I+D  y  recuperación  económica  en  los  países  de  la  UE  

  

  

  

  

  

No   obstante,   en   los   últimos   tiempos   la   situación   económica   mundial  
viene  obligando  a   las  economías  nacionales  a  ajustar  sus  balanzas,   lo  que  está  
produciendo  una  reducción  de  los  esfuerzos  de  gasto  público  en  I+D  en  algunos  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
los   países   que  mayor   esfuerzo   inversor   han  destinado   a   investigación   e   innovación   han   soportado  mejor   la   recesión  
económica.  
24  Conclusiones  del  Consejo  Europeo  de  febrero  de  2011  y  de  marzo  de  2012.  COMISIÓN  EUROPEA,  “Una  asociación  del  
Espacio  Europeo  de  Investigación  reforzada  en  pos  de  la  excelencia  y  el  crecimiento.  COM(2012)  392  final”,  p.  2.  

Crecimiento	  del	  PIB	  en	  2010	  
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Nota:  Malta  y  Eslovenia  no  están  visibles  en  el  gráfico.  
Códigos,   por   orden   alfabético:   AT:Austria;   BE:Bélgica;   BG:Bulgaria;   CY:Chipre;   CZ:Chequia;   DE:Alemania;  
DK:Dinamarca;   EE:Estonia;   EL:Grecia;   ES:España;   FI:Finlandia;   FR:Francia;   HR:Croacia;   ;   HU:Hungría;  
IE:Irlanda;   IT:Italia;   LT:Lituania;   LU:Luxemburgo;   LV:Letonia;   NL:Países   Bajos;   PL:Polonia;   PT:Portugal;  
RO:Rumanía;  SE:Suecia;  SK:Eslovaquia;  UK:Reino  Unido  (libro  de  estilo  de  la  Oficina  de  Publicaciones  de  la  
UE  -‐‑  http://publications.europa.eu/code/es/es-‐‑370100.htm).  
Fuente:  Comisión  Europea.  Estado  de  la  Unión  por  la  innovación  2011.  COM(2011)  849  final  



   CAPÍTULO  II.    LA  PATENTE  EN  LA  UNIVERSIDAD:  UNA  APROXIMACIÓN  ECONÓMICA  

15  

países  (entre  ellos  España).     Según  la  Comisión  Europea25,  el  esfuerzo  inversor  
de   los   innovadores   modestos   (Rumanía,   Bulgaria   o   Letonia)   y   algunos  
moderados   (Hungría,   Polonia   y   Eslovaquia)   es   importante,   en   tanto   que   la  
mayoría  de   innovadores   consagrados   (Austria,   Estonia,   Irlanda,   Luxemburgo,  
Países  Bajos,  Eslovenia  y  Reino  Unido)  y  moderados  (Grecia,  Italia,  Portugal  y  
España)   han   iniciado   una   tendencia   reduccionista   en   este   sentido.      Esta  
minoración  de  la  inversión  en  I+D,  supone  un  claro  riesgo  de  que  las  diferencias  
en  innovación  en  el  seno  de  la  UE  se  intensifiquen,  dada  la  correlación  existente  
entre   gasto   en   I+D   e   innovación.      Es   importante   que   los   Estados   tomen  
conciencia  de  la  importancia  de  la  investigación  como  catalizador  del  progreso,  
como  auténtica  ventaja  competitiva  de   las  sociedades  avanzadas,  que  produce  
además  un   efecto   acumulativo,  mediante   el   cual   se   retroalimenta   a   sí  misma,  
puesto  que   los   avances   científicos  de  hoy   sirven  de  base   a   las   investigaciones  
que  generarán     el  conocimiento  del  mañana,  que  será  el  motor  que  impulse  el  
desarrollo   y   el   progreso.      Los   datos   indican   que   el   sacrificio   del   esfuerzo  
inversor  de  hoy  lastrará  las  capacidades  de  desarrollo  futuro26.  

Además,   la   experiencia   demuestra   que  muchas   de   las   necesidades   que  
nos  plantee  el  progreso  exigirán  para  su   resolución  de  conocimientos  amplios  
que  sólo  pueden  ser  generados  mediante  la  investigación.    Sin  investigación,  no  
podremos  hacer  frente  a  los  desafíos  de  una  sociedad  asentada,  cada  vez  más,  
en  el  conocimiento,  que  demanda  soluciones  a  problemas  de  una  complejidad  
creciente.   En   esta   línea,   las   estrategias   relacionadas   con   la   innovación   de   las  
principales   organizaciones   internacionales   reclaman   dedicar   más   atención   al  
papel   fundamental   de   la   investigación   científica   para   permitir   la   innovación  
radical  y  proporcionar  los  cimientos  para  la  innovación  futura27.  

A  la  vista  de  lo  anterior,  adquiere  una  importancia  fundamental  para  el  
progreso   de   las   sociedades   el   fomento   de   la   investigación,   que   requiere  
disponer  de  medios  materiales   adecuados   (en   forma  de   financiación,   recursos  
humanos   cualificados   e   inversión   pública   y   privada)   y   de   un  marco   jurídico  
adecuado   y   estable,   que   facilite   su   desarrollo   y   proteja   adecuadamente   sus  
resultados.  

                                                                                                 
25  COMISIÓN  EUROPEA,  “Estado  de   la  Unión  por   la   Innovación  2011.  COM(2011)  849   final”,  cit.,  p.  8,  basándose  en  un  
estudio   sobre   gasto   público   en   I+D   (Cuestionario   de   2011   del   Comité   del   Espacio   Europeo   de   Investigación   sobre  
inversiones  en  I+D  y  medidas  políticas  adoptadas  por  los  Estados  miembros  de  la  UE  y  los  Estados  asociados).  
26  COMISIÓN  EUROPEA,  “La  investigación  y  la  innovación  como  fuentes  de  crecimiento  renovado.  COM(2014)  339  final”,  
cit.,  p.  3.  
27  OECD,  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a  head  start  on  tomorrow  (Summary),  2010.  
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II.2. LA  INNOVACIÓN  

La   investigación   científica   es   clave  para   la  generación  de   conocimiento.    
Pero   el   conocimiento   generado   sólo   resultará   socialmente   útil   si   se   consigue  
aprovechar28.   Ese   aprovechamiento   del   conocimiento   mediante   su  
incorporación   en   productos   o   servicios   que   operan   en   el   mercado   es   lo   que  
conocemos   como   innovación29.      La   OCDE30   indica   que   “Las   actividades   de  
innovación  tecnológica  son  el  conjunto  de  etapas  científicas,  tecnológicas,  organizativas,  
financieras   y   comerciales,   incluyendo   las   inversiones   en   nuevos   conocimientos,   que  
llevan  o  que   intentan   llevar  a   la   implementación  de  productos  y  de  procesos  nuevos  o  
mejorados”.   Por   su   parte,   el   Diccionario   de   la   Lengua   Española31   define   la  
innovación  como  la  “creación  o  modificación  de  un  producto,  y  su  introducción  en  un  
mercado”.   Por   tanto,   convertir   la   investigación   en   innovación,   mediante   su  
incorporación   al   mercado,   es   el   elemento   que   aportará   utilidad   social,   y   por  
tanto   progreso,   al   conocimiento   desarrollado   mediante   la   investigación  
científica32.  

Este  proceso  de  ubicación  del  conocimiento  allí  donde  resulte  útil  es  un  
agente  fundamental  en  la  mejora  de  la  productividad  y  la  competitividad,  sobre  
todo   en   economías   basadas   en   el   conocimiento33.   Se   estima   que,   entre   1970   y  
1995,   más   de   la   mitad   del   crecimiento   de   la   producción   en   los   países  
desarrollados   es   atribuible   a   la   innovación34.   Además,   la   innovación   produce  
también  un  efecto  muy  positivo  sobre  el  empleo35.  

                                                                                                 
28  M.  BOTANA  AGRA,  “Investigación  e  innovación  como  factores  de  crecimiento  económico  y  de  bienestar  social”,  cit.,  pp.  
56-‐‑57,  plantea  la  idea  del  «conocimiento  útil»,  es  decir  aquél  que  genera  una  utilidad  social  porque  ha  sido  incorporado  
a  procesos  productivos,   lo  que  representa  abandonar   la   tradicional  concepción  del  conocimiento  como  algo  estático  y  
concebir  su  valor  en  relación  con  su  aprovechamiento  social.  En  opinión  del  autor,  el  conocimiento  útil  ha  pasado  de  
considerarse  como  un  elemento  exógeno  de   la  economía  a   integrarse  como  un  factor  endógeno  de   la  misma,  «…como  
uno  de  sus  componentes  sistémicos.»  
29  En  términos  de  innovación,  el  valor  final  del  resultado  de  una  investigación  se  produce  con  la  conclusión  del  proceso  
que  conocemos  como  “I+D+i”,  donde  la  investigación  (I)  sería  la  búsqueda  para  la  obtención  de  nuevo  conocimiento,  el  
desarrollo   (D)   supondría   la   fase   en   la   que   los   resultados   obtenidos   se   prueban,   perfeccionan   y   estabilizan   y   la  
innovación   (i)   representaría   el   proceso   por   el   que   dichos   resultados   se   incorporan   a   bienes,   productos   o   servicios  
accesibles  al  público  en  general.  
30  The  Measurement  of  Scientific  and  Technological  Activities,  Frascati  Manual,  Proposed  standard  practice  for  surveys  on  research  
and  experimental  development,  2002,  p.  18.  
31  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA,  Diccionario  de  la  Lengua  Española,  22a  ed.,  Espasa-‐‑Calpe,  2001.  
32  OECD,  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a  head  start  on  tomorrow  (Summary),  cit.:  «el  objetivo  de  la  política  pública  no  
debe  ser  la  innovación  como  tal,  sino  su  aplicación  para  mejorar  la  vida  de  la  gente  y  de  la  sociedad  en  general».  
33   P.   AGHION;   P.   HOWITT,   Endogenous   growth   theory,   Cambridge:   MIT   Press,   1998;   A.   SCOTT;   M.   STORPER,   “Regions,  
globalization,   development”,   Regional   Studies,   vol.   37,   2003;   M.   BOTANA   AGRA,   “Investigación   e   innovación   como  
factores   de   crecimiento   económico   y   de   bienestar   social”,   cit.,   p.   63,   relaciona   directamente   la   competitividad   y   la  
productividad  de  una  empresa  con  su  capacidad  para  innovar.  
34  J.  SIMMIE;  J.  SENNETT;  P.  WOOD;  D.  HART,  “Innovation  in  Europe:  A  Tale  of  Networks,  Knowledge  and  Trade  in  Five  
Cities”,  Regional  Studies,  vol.  36,  1,  2002.  
35  La  Comisión  Europea,  basándose  en  datos  de  I.  BRINKLEY;  N.  LEE,  The  knowledge  economy  in  Europe.  A  report  prepared  for  
the  2007  EU  Spring  Council,  The  Work  Foundation,  2007,  p.  7,  estimó  en  2011  que  el  empleo  creció  en  la  última  década  un  
24%  en  las  industrias  basadas  en  el  conocimiento,  mientras  en  el  resto  de  la  economía  de  la  UE  este  aumento  no  alcanzó  
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Por  estos  motivos,  la  innovación  es  un  proceso  que  no  conviene  dejar  al  
azar.    Es  necesaria  una  política  activa  que  implique  a  los  principales  actores  del  
fenómeno  de  la  innovación:  las  empresas,  el  estado  y  las  universidades.  

Las  universidades  deben  generar  conocimiento  mediante  la  investigación  
y   la   formación   de   capital   humano   cualificado.   Las   empresas   deben   generar  
oportunidades   de   negocio   y   empleo.   El   estado   ha   de   garantizar   el   marco  
regulador  más   adecuado  para   estos   procesos.      La   interactuación  de   estos   tres  
actores   conjuntamente   generará   un   círculo   virtuoso   de   desarrollo,   según   el  
modelo  de  triple  hélice  formulado  por  Etzkowitz36.  Este  modelo  postula  que  la  
innovación   es   un   proceso   complejo   cuyo   resultado   está   condicionado   por   la  
intervención  de  la  universidad,  de  la  industria  y  del  Estado.  

Consciente  de  la  importancia  del  proceso  innovador  para  el  progreso,  la  
Presidencia   del   Consejo   Europeo   de   Barcelona   (2002)   incorporó   entre   sus  
conclusiones   la   intención  de  proponer  medidas  para  una  mejor   integración  de  
la   innovación   en   un   Espacio   Europeo   del   Conocimiento,   con   el   objetivo   de  
mejorar   el   uso   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual37,   desarrollar   las  
inversiones   privadas   en   investigación   y   potenciar   el   establecimiento   de   redes  
entre  las  empresas  y  los  agentes  científicos.38  

Aún  más   allá,   el   Informe  del  Grupo  de   Expertos   Independientes   sobre  
I+D  e  innovación  creado  a  raíz  de  la  Cumbre  de  Hampton  Court  (2006),  señala  
que  la  situación  actual  de  pérdida  de  competitividad  pone  en  peligro  el  modo  
de   vida   de   los   europeos   y   advierte   de   la   necesidad   de   que   las   autoridades  
europeas  adopten  medidas  que  garanticen  la  prosperidad  de  Europa  mediante  
la  investigación  y  la  innovación  “antes  de  que  sea  demasiado  tarde”.  En  opinión  de  
este   grupo   de   expertos,   debe   establecerse   una   estrategia   cuyos   factores  
constituyen  un  cambio  de  paradigma  que  sobrepasa  el  ámbito  específico  de  la  
política   de   I+D   e   innovación.   Es   necesario   combinar   un  mercado   de   bienes   y  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
el  6%.  COMISIÓN  EUROPEA,  “Un  mercado  único  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual.  Estimular  la  creatividad  y  la  
innovación  para  generar  crecimiento  económico,  empleos  de  calidad  y  productos  y  servicios  de  excelencia  en  Europa.  
COM(2011)  287  final.”,  cit.,  p.  6.  
36   H.   ETZKOWITZ;   L.   LEYDESDORFF,   Universities   and   the   global   knowledge   economy:   a   triple   helix   of   university-‐‑industry-‐‑
government   relations   /   edited   by   Henry   Etzkowitz   and   Loet   Leydesdorff,   Pinter,   London   y  New   York,   1997.   Ver   apartado  
III.1.1.  
37  El  uso  de  la  expresión  “propiedad  intelectual”  por  las  instituciones  europeas  incluye  también  los  derechos  de  propiedad  
industrial,  tal  como  ocurre  en  el  ámbito  internacional.    En  España,  la  propiedad  intelectual  se  reserva  para  las  creaciones  
de   tipo   espiritual   relacionadas   con   el   arte   y   la   cultura,   en   tanto   que   diferenciamos   como   propiedad   industrial   los  
derechos   reales   sobre  propiedades   incorporales  que   son  el   resultado  de   creaciones  de   tipo   técnico  para   su  aplicación  
industrial.  
38  Consejo  Europeo  de  Barcelona,  marzo  de  2002,  conclusión  47.  
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servicios   innovadores,   recursos   mejor   orientados,   nuevas   estructuras  
financieras  y  movilidad  de  las  personas,  del  capital  y  de  las  organizaciones39.  

La   Comisión   Europea   (CE)   ha   entendido   que   el   futuro   de   Europa  
depende  en  gran  parte  de  su  capacidad  de  innovación,  y  que  para  mantener  la  
competitividad   debe   aprovechar   las   oportunidades   que   genera   la  
transformación   del   orden   económico   mundial   hacia   un   nuevo   paradigma  
basado   en   el   conocimiento,   y   ello   debe   hacerlo   aumentando   su   capacidad  
inventiva   e   innovando  más40.      Organizaciones   como   la  OCDE,   en   su   reciente  
estrategia   de   innovación,   advierten   de   los   efectos   de   la   innovación   sobre   el  
impulso  del  crecimiento  y  el  empleo,  y  la  mejora  de  los  niveles  de  vida  y  de  la  
competitividad  de  las  economías41.  

Estos   objetivos   ya   se   habían   recogido   en   el   relanzamiento   de   La  
estrategia  de  Lisboa  para  el  crecimiento  y  el  empleo  iniciado  en  2005,  donde  se  
apuntaban  un  conjunto  de  medidas  políticas  y  de  reforma  para  hacer  de  Europa  
la  “economía  del   conocimiento  más  dinámica  y   competitiva  del  mundo”   en  2010.  En  
concreto,  para  fomentar  la  innovación  destaca  el  objetivo  de  aumentar  el  gasto  
en  investigación  y  desarrollo  al  3%  del  PIB.    Sin  embargo,  hasta  2011  este  gasto  
sólo  ha  podido   incrementarse  de   forma  casi   imperceptible,  para   situarse  en  el  
2%42.      Los   últimos   estudios   de   la   Comisión   Europea   muestran   una   situación  
poco   tranquilizadora   en   términos   de   eficacia   investigadora   e   innovadora   en  
Europa.   Aunque   sigue   siendo   líder   mundial   en   la   investigación   y   la  
innovación43,   en   los   últimos   años,   su   posición   relativa   con   respecto   a   Estados  
Unidos  y   Japón  empeora  y   economías   emergentes   como  China,   India  o  Brasil  
recortan   terreno   con   Europa   rápidamente44.      Como   respuesta   a   esta   situación  
surge  “Unión  por  la  innovación”,  como  una  de  las  siete  iniciativas  emblemáticas  

                                                                                                 
39  E.  AHO;   J.  CORNU;  L.  GEORGHIOU;  A.  SUBIRÁ,  Creating  an  Innovative  Europe,   Independent  Expert  Group  on  R&D  and  
Innovation  appointed  following  the  Hampton  Court  -‐‑  European  Commission,  2006.  
40  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “Poner  en  práctica  el  conocimiento:  una  estrategia  amplia  de  innovación  
para  la  UE.  COM(2006)  502  final”.  
41  OECD,  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a  head  start  on  tomorrow  (Summary),  cit.  
42  En  2008,  según  la  COMISIÓN  EUROPEA,  “Documento  de  evaluación  de  la  Estrategia  de  Lisboa.  SEC(2010)  114  final”  se  
había  llegado  al  1,9%;  Los  datos  de  la  Comisión  en  el  Sexto  informe  sobre  la  cohesión  económica,  social  y  territorial.  Inversión  
para  el  empleo  y  el  crecimiento.  Promoción  del  desarrollo  y   la  buena  gobernanza  en   las  regiones  y  ciudades  de   la  UE,  Dirección  
General   de   Política   Regional   y   Urbana   de   la   Comisión   Europea,   Bruselas,   2014,   p.   29   muestran   que   en   2011   se   ha  
alcanzado  el  2%  del  PIB  de  la  UE-‐‑27,  aún  lejos  del  3,7%  de  Japón  o  del  2,9%  de  Estados  Unidos.  
43   COMISIÓN   EUROPEA,   “Reforzar   y   centrar   la   cooperación   internacional   de   la   UE   en   investigación   e   innovación:   un  
enfoque  estratégico.  COM(2012)  497  final”,  p.  2.  A  nivel  mundial,  pese  a  representar  solamente  el  7%  de  la  población,  la  
UE  produce  el  24%  del  gasto  en  investigación,  el  32%  de  las  publicaciones  de  mayor  impacto  y  el  mismo  porcentaje  de  
las  solicitudes  de  patentes.  
44  El  rendimiento  de  estos  países  mejora  anualmente  un  7%,  un  3%  y  un  1%  respectivamente  más  rápidamente  que  el  de  
la  UE.  COMISIÓN  EUROPEA,  “Estado  de  la  Unión  por  la  Innovación  2011.  COM(2011)  849  final”,  cit.,  p.  2.  
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de  “Europa     2020”45,   cuyo  objetivo  es  “mejorar   las  condiciones  de   financiación  y  el  
acceso  a  la  misma  para  la  investigación  y  la  innovación,  a  fin  de  garantizar  que  las  ideas  
innovadoras   puedan   convertirse   en   productos   y   servicios   que   generen   crecimiento   y  
empleo”46.    Esta  iniciativa  renueva  el  objetivo  de  que  el  gasto  anual  en  I+D  de  los  
países  europeos  alcance  el  3%  del  PIB  y  estima  que  alcanzar  ese  porcentaje  entre  
2010  y  2020  podría  generar  3,7  millones  de  puestos  de  trabajo  y  aumentar  el  PIB  
anual  en  alrededor  de  800.000  millones  de  euros  de  2010  a  202547.    Como  podrá  
imaginarse,  la  situación  en  España  es  aún  más  preocupante.  Tras  un  período  en  
el   que   la   inversión   en   I+D   superó   a   la   media   de   la   UE   (de   2000   a   2008),   el  
impacto   de   la   crisis   en   los   presupuestos   públicos   ha   producido   un   notable  
descenso  en  el  gasto  público  para  I+D,  principalmente  a  partir  de  201148.  

La  CE  ha  manifestado  la  intención  de  modificar  el  marco  comunitario  de  
ayuda   estatal   a   la   investigación   y   el   desarrollo   para   aplicar   las   prioridades  
detectadas   en   materia   de   investigación   y   difusión   de   sus   resultados.      En  
concreto,   identifica  como  fundamental  para  la   investigación  y  la   innovación  la  
existencia  de  una  protección  efectiva  y  eficiente  de   la  propiedad   intelectual,   a  
través  de  un  sistema  viable,  seguro  y  ágil,  que  pueda  atraer  a  las  empresas  de  
alta  tecnología.    Deben  reducirse  los  costes  de  traducción  inherentes  a  la  patente  
europea49,  así  como  mejorar  el  sistema  de  protección  jurisdiccional,  actualmente  
basado   en   la  protección   a  nivel   nacional,   que   conlleva   el   riesgo  de  decisiones  
contradictorias50.  

                                                                                                 
45  COMISIÓN  EUROPEA,  “Europa  2020.  Una  estrategia  para  un  crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador.  COM(2010)  
2020  final”.  Europa  2020  es  una  estrategia  política  puesta  en  marcha  por  la  Comisión  Europea  para  apoyar  el  empleo,  la  
productividad  y  la  cohesión  social  en  Europa,  con  el  fin  de  asegurar  el  desarrollo  sostenible  de  la  UE  en  la    década  2010-‐‑
2020.  Europa  2020  persigue  alcanzar  un   crecimiento:   inteligente,   a   través  del  desarrollo  de   los   conocimientos  y  de   la  
innovación;  sostenible,  basado  en  una  economía  más  verde,  más  eficaz  en  la  gestión  de  los  recursos  y  más  competitiva;  e  
integrador,  orientado  a  reforzar  el  empleo,  la  cohesión  social  y  territorial.    Para  ello  fija  una  serie  de  objetivos  que  deben  
alcanzarse  en  2020  a  más  tardar  (la   inversión  de  un  3  %  del  PIB  en  la   investigación  y  el  desarrollo  es  uno  de  ellos),  a  
través  de  siete  iniciativas  emblemáticas,  entre  las  cuales  se  encuentra  «Unión  por  la  innovación».  
46  COMISIÓN  EUROPEA,  “Iniciativa  emblemática  de  Europa  2020.  Unión  por  la  innovación.  COM(2010)  546  final”,  p.  6.  
47  La  Comisión  basa  sus  estimaciones  en  el  estudio  de  simulación  realizado  por  P.  ZAGAMÉ,  The  costs  of  a  non-‐‑innovative  
Europe:  what  can  we  learn  and  what  can  we  expect  from  the  simulation  works,  2010,  p.  7.  
48   COMISIÓN   EUROPEA,   Research   and   innovation   performance   in   the   UE   2014.   Innovation   Union   progress   at   country   level,  
Directorate-‐‑General  for  Research  and  Innovation,  Bruselas,  2014,  p.  269.  En  datos  de  2012,  el  porcentaje  de  inversión  en  
España  en  I+D  respecto  del  PIB  sería  del  1,30%,  frente  al  2,07%  correspondiente  a  la  UE  o  el  2,79%  de  Estados  Unidos.  
49   En   este   sentido,   en   2010   se   puso   en   marcha   por   la   Oficina   Europea   de   Patentes   una   iniciativa   de   traducción  
automática,  de  la  que  se  espera  que  reduzca  de  manera  significativa  los  costes  de  traducción  y  permita  a  las  pequeñas  y  
medianas  empresas  el  acceso  efectivo  al  sistema  de  patentes  en  el  ámbito  de  la  UE  (COMISIÓN  EUROPEA,  “Un  mercado  
único   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual.   Estimular   la   creatividad   y   la   innovación   para   generar   crecimiento  
económico,  empleos  de  calidad  y  productos  y  servicios  de  excelencia  en  Europa.  COM(2011)  287  final.”,  cit.,  p.  9).  Como  
resultado,   en   marzo   de   2012   arrancó   el   servicio   de   traducción   automática   Patent   Translate  
(http://www.epo.org/searching/free/patent-‐‑translate.html),   que   ofrece   en   la   actualidad   la   traducción   automática   a   32  
lenguas  (“Estado  de  la  «Unión  por  la  innovación»  2012  -‐‑  Acelerar  el  cambio.  COM(2013)  149  final”,  p.  18).  
50  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “Más  investigación  e  innovación  -‐‑  Invertir  en  el  crecimiento  y  el  empleo:  
Un  enfoque  común.  COM(2005)  488  final”.  
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La   adopción   de   una   patente   comunitaria,   junto   con   medidas   de  
información,  apoyo  y  cooperación  con  las  agencias  nacionales,  han  de  permitir  
mejorar  el  marco  de  los  derechos  de  propiedad  industrial.    Por  otra  parte,  el  uso  
más  efectivo,  estable  y  concertado  de  los  incentivos  fiscales    a  la  investigación  y  
el  desarrollo  redundaría  también  en  el  incremento  del  nivel  de  innovación  en  el  
territorio  de  la  Unión.  

Una  de   las  mayores  carencias  que  se  detectan  en  el  sistema  europeo  de  
investigación   e   innovación   es   la   referida   a   la   escasa   colaboración   entre   las  
universidades51   y   el   sector   industrial,   lo   cual   supone   un   grave   problema   si  
tenemos  en  cuenta  que  en  las  universidades  se  desarrolla  el  mayor  volumen  de  
investigación52,   que   debe   ser   transferido   a   la   industria   para   transformar   el  
conocimiento   que   genera   en   innovación   productiva.      Deben   reforzarse   los  
vínculos  entre  las  universidades  y  la  industria,  clarificando  cuando  proceda  las  
normas  y  prácticas  contractuales,  especialmente  las  referidas  a  la  propiedad  de  
los   resultados   de   la   investigación   desarrollada   con   fondos   públicos.      En   este  
sentido,  la  CE  apuesta  por  la  extensión  de  las  buenas  prácticas  y  el  intercambio  
de  conocimientos  mediante  asociaciones  de  investigación  conjunta.  

A  pesar  de  los  esfuerzos  que  se  han  llevado  a  cabo,  se  siguen  detectando  
importantes  carencias  a  nivel  europeo  en  materia  de  innovación53.     Muchas  de  
ellas   tienen   que   ver   con   la   estructura   del   sistema   de   innovación.      Hemos   de  
pensar  que   la   innovación  es  el   resultado  de   las  relaciones  de   interacción  entre  
los  entornos  productivo,  financiero,  científico  y  tecnológico,  que  tienen  lugar  a  
través  de  diferentes  interfaces  de  comunicación,  dentro  de  un  marco  delimitado  
a  nivel  legal,  institucional  y  cultural.  La  figura  2  muestra  las  interrelaciones  que  
se  producen  entre  estos  entornos  dentro  del  marco  de  actuación  que  permiten  
las  disposiciones  legales  y  la  naturaleza  institucional  y  cultural  de  las  entidades  
participantes.    

  
  

                                                                                                 
51   Las   referencias   que   se   efectúan   a   lo   largo   del   trabajo   a   las   universidades   son,   en   general,   extensibles   a   otros  
organismos   públicos   de   investigación.      No   obstante,   por   el   ámbito   del   trabajo,   en   la   mayoría   de   ocasiones   se   hará  
mención  exclusiva  a  las  universidades.  
52  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “COM(2003)  58  final”,  cit.,  p.  5.    Según  este  documento,  las  universidades  
desarrollan  el  80%  de  la  investigación  básica  que  se  lleva  a  cabo  en  Europa.  
53  Se  ha  llegado  incluso  a  hablar  de  «paradoja  europea»  para  referirse  a  la  carencia  de  una  correlación  adecuada  entre  la  
robusta  productividad  científica  europea  y  su  débil  capacidad  innovadora,  diagnóstico  del  que,  no  obstante,  disienten  
G.  DOSI;  P.  LLERENA;  M.  S.  LABINI,  “The  relationships  between  science,  technologies  and  their  industrial  exploitation:  An  
illustration   through   the  myths   and   realities   of   the   so-‐‑called   ‘European  Paradox’”,  Triple   helix   Indicators   of   Knowledge-‐‑
Based   Innovation  Systems,  vol.  35,  10,  2006,  pp.  1450-‐‑1464,  quienes  concluyen  que  no  existe   tal  paradoja,  puesto  que   la  
debilidad  se  observa  también  a  nivel  de  productividad  científica.  
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Figura  2.  Proceso  de  innovación  

  
Fuente:  Instituto  Ingenio  -‐‑  UPV  

  

La  mejora  del  proceso  innovador  requerirá  en  muchos  casos  actuar  sobre  
los  diferentes  niveles  delimitadores  de  este  marco  para  producir  resultados  en  
los   entornos   en   que   se   lleva   a   cabo   la   innovación   y   en   los   agentes   que  
intervienen  en  ella.    De  esta  manera,  son  deseables:  

1. Acciones   a   nivel   normativo,   que   propicien   un   marco   regulador  
favorable   a   la   generación,   protección   y   comercialización   de   la  
innovación.  

2. Adaptaciones  organizacionales  en  las  instituciones  científicas  y  de  
investigación,  así  como  en  el  sector  empresarial,  poco  propicio  a  la  
innovación.    En  relación  con  las  universidades,  identificadas  como  
nodos   fundamentales  del  sistema  de   innovación54,   se  requiere  un  
cambio  de  mentalidad  para  asumir  como  función   la   iniciativa  en  
la   innovación,   superando   la   percepción   habitual   limitada   a   la  
provisión  de  bienes  públicos  esenciales.  Se   les  demanda   también  

                                                                                                 
54  OECD,  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a  head  start  on  tomorrow  (Summary),  cit.  
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que  trasladen  ese  cambio  de  orientación  al  resto  de  sus  funciones,  
para   incorporar   en   la   docencia   y   en   la   investigación   la  
predisposición   a   innovar.   En   este   sentido,   la   formación   de  
titulados   en   aptitudes   y   cualificaciones   relacionadas   con   el  
emprendimiento   y   la   innovación,   así   como   una   estrategia   de  
investigación   convenientemente   orientada   resultan   esenciales.   Es  
igualmente  importante  la  creación  y  mantenimiento  de  estructuras  
de   comunicación   adecuadas   que   faciliten   las   relaciones   de  
demanda   y   transferencia   de   tecnología   entre   universidad   e  
industria55.  

3. Políticas   orientadas   a   un   cambio   social   y   cultural   en   los  
consumidores   y   ciudadanos,   para   que   demanden   productos   y  
servicios  innovadores56.  

II.3. EL   SISTEMA   DE   PATENTES   COMO   INSTRUMENTO  
PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA   INVESTIGACIÓN  Y  DE  
LA  INNOVACIÓN  

Conscientes  de   la   importancia  que  para  una   sociedad  del   conocimiento  
tienen  la  investigación  y  la  innovación,  conviene  plantearse  si  deben  protegerse  
sus  resultados  y  en  qué  medida  esta  protección  estimula  su  generación.  

Uno  de  los  fundamentos  básicos  de  un  sistema  de  patentes  es  garantizar  
a  los  titulares  de  las  mismas  la  posibilidad  de  resarcirse  de  los  costes  en  que  han  
incurrido  para  obtener  una  invención57  y  estimular  su  colocación  en  el  mercado,  
mediante  la  reserva  de  un  monopolio  para  la  comercialización  del  objeto  de  la  
patente.    Se  considera  que  los  costes  de  investigación  y  desarrollo  del  producto  
son   tan   cuantiosos   en  muchos   casos   que,   sin   esta   garantía,   pocas   empresas   o  
instituciones   estarían   dispuestas   a   asumir   el   riesgo58.   Asegurar   perspectivas  

                                                                                                 
55  En  esta  línea,  entre  otros,  CONFEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  ORGANIZACIONES  EMPRESARIALES  (CEOE),  “El  estado  de  la  
innovación  empresarial  en  España  2014”,  p.  11.  Este  estudio  propone:  adecuar  la  investigación  universitaria  para  que,  
además   de   asegurar   la   generación   y   el  mantenimiento   del   conocimiento,   se   oriente   a   dar   respuesta   a   grandes   retos  
sociales  y  necesidades  de  las  empresas;  adecuar  los  planes  de  estudio  para  incluir  en  la  formación  las  necesidades  reales  
de  las  empresas;  y  fomentar  en  la  formación  académica  la  cultura  del  emprendimiento  y  la  innovación.  
56  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “COM(2006)  502  final”,  cit.  La  Comisión  entiende  que  no  se  aprovecha  el  
potencial   de   innovación   de   la   UE   por   «las   persistentes   deficiencias   de   las   condiciones   marco   y   porque   la   sociedad   sigue  
subestimando  la  innovación  como  valor  importante».  
57  Una  visión  del  concepto  de  invención,  a  los  efectos  del  Derecho  de  Patentes,  puede  verse  en  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “El  
nuevo  Derecho  de  Patentes.  Requisitos  de  patentabilidad”,  en  Derecho  y  Tecnología:  curso  sobre  innovación  y  transferencia,  
Ariel,  Barcelona,  1990,  pp.  6-‐‑8;  así  como  en  M.  BOTANA  AGRA,  “Invención  y  patente”,  en  Manual  de  la  propiedad  industrial,  
2a  ed.,  Marcial  Pons,  Madrid,  2013,  pp.  100-‐‑102.  
58  M.  CECCAGNOLI;  A.  GAMBARDELLA;  P.  GIURI;  G.  LICHT;  M.  MARIANI,  Study  on  evaluating  the  knowledge  economy  -‐‑  what  are  
patents  actually  worth?    The  value  of  patents  for  today’s  economy  and  society,  European  Commission,  Directorate-‐‑General  for  
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favorables   de   rendimiento   de   los   capitales   invertidos   en   I+D   es   esencial   para  
fomentar  la  contribución  del  sector  privado59.  

Por  otra  parte,   estudios   llevados  a   cabo  en  países  de   la  Unión  Europea  
sugieren   que   el   valor   económico   de   las   patentes   (excluyendo   el   valor   de   las  
propias  invenciones)  se  incrementa  rápidamente,  y  que  en  el  período  2000-‐‑2002  
es   sólo   ligeramente   inferior   al   importe   invertido   en   I+D   en   los   países  
estudiados.  A  esta  valoración  hay  que  añadir  que  muchas   innovaciones  no   se  
patentan   y   que   el   valor   de   la   invención   es   adicional   al   valor   de   la   propia  
patente60.  

Algunos   estudios   muestran   que   las   empresas   tienen   una   importante  
percepción   sobre   el   valor   que   aporta      la   propiedad   industrial   a   su   actividad  
empresarial   y   a   sus   actividades   de  mercado61.  Otros   estudios   revelan   que   los  
beneficios  de  la  protección  por  patente  no  se  limitan  al  titular  de  la  patente,  sino  
que   existe   un   efecto   extensivo   por   el   cual   los   competidores   del  mismo   sector  
obtienen   también   beneficios,   relacionados   con   los   reflujos   de   conocimiento  
derivados  de  la  inversión  en  investigación  y  desarrollo  efectuada  para  generar  y  
explotar   la   patente62.   Este   conocimiento   adicional   refuerza   el   crecimiento  
económico  porque   incrementa   la  eficiencia  de   la   inversión  en   investigación,  al  
reducir  los  costes,  y  mejora  la  productividad63.  

Otro   efecto   argumentado   para   justificar   la   bondad   de   los   sistemas   de  
patentes  guarda  relación  con  su  influencia  en  el  desarrollo  de  nuevas  patentes.    
Según  datos  del  mencionado  estudio  sobre  el  valor  de   las  patentes  en  Europa  
(PatVal-‐‑EU,   2005),   las   empresas   manifiestan   que   la   segunda   fuente   en  
importancia   para   la   generación   de   conocimiento   son   las   patentes   anteriores,  
mientras   que   las   universidades   manifiestan   que   su   principal   fuente   de  
conocimiento  son  la  investigación  y  la  literatura  científica.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Internal  Market,  2005  y  2006.  Según  este  estudio,  en  España,  la  inversión  temporal  necesaria  para  la  generación  de  una  
patente,  medida  en  meses  de  trabajo,  supera  los  12  meses  en  más  del  50%  de  los  casos.  
59  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “COM(2006)  502  final”,  cit.  
60  M.  CECCAGNOLI  Y  OTROS,  PatVal-‐‑EU  survey,  cit.  Parte  2  (2006).  
61   ECONOMIST   INTELLIGENCE   UNIT,   The   value   of   knowledge:      European   firms   and   the   intellectual   property   challenge.   Libro  
Blanco,   The  Economist,   2007.   El   estudio,   realizado   entre   septiembre   y   octubre  de   2006   sobre   405   ejecutivos   europeos  
ubicados   en  un   total   de   39  países,   principalmente   europeos,  muestra   que   la   importancia   estratégica  de   la   propiedad  
industrial  para  las  empresas  crece  rápidamente.    El  53%  de  los  que  respondieron  consideraron  que  en  dos  años  el  uso  de  
los  DDPI  para  sus  modelos  empresariales  sería  muy  importante  o  crítico.    El  35%  indicó  que  ya  lo  era  en  el  momento  de  
la  encuesta.  
62  A.  ARORA;  M.  CECCAGNOLI;  W.  COHEN,  “R&D  and  the  Patent  Premium”,  International  Journal  of  Industrial  Organization,  
vol.  26,  5,  2008.  
63  M.  CECCAGNOLI  Y  OTROS,  PatVal-‐‑EU  survey,  cit.  Parte  1  (2005).  
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Parece   pues   evidente   que   los   sistemas   de   patentes   proporcionan  
incentivos   para   la   innovación   y,   en   consecuencia,   contribuyen   a   aumentar   el  
desarrollo   económico64.   La   transferencia   de   conocimientos   desde   las  
universidades  al  sector  productivo  se  identifica  como  fundamental  en  términos  
de  competitividad.  Esta  transferencia  se  lleva  a  cabo  principalmente,  en  lo  que  
al  ámbito  del  presente   trabajo  se  refiere,  mediante  dos  mecanismos:  concesión  
de   licencias   de   derechos   de   propiedad   intelectual   y   creación   de   nuevas  
empresas  de  base  tecnológica65.  

Cuando  las  empresas  disponen  de  la  capacidad  necesaria  para  trasladar  
al   mercado   las   tecnologías,   un   sistema   de   patentes   efectivo   provoca   un  
incremento   de   las   patentes,   pero   reduce   la   propensión   a   las   licencias.      Sin  
embargo,  en   los  casos  en  que  se  carece  de  dicha  capacidad  para  desarrollar   la  
innovación   o   producir   los   bienes,   el   efecto   es   un   aumento   en   las   licencias66,  
puesto  que  el   sistema  de  patentes  anima  a   la   empresas  a  vender   los  derechos  
sobre   las   invenciones  a  otras   empresas,  generando  un  mercado  de   tecnología.    
Este   sería   en   todo   caso   el   efecto   de   un   sistema   de   patentes   para   las  
universidades  que,  por  sus  características,  no  ubican  bienes  en  el  mercado,  sino  
que  producen  invenciones  que  colocan  en  el  mercado  a  través  de  empresas  de  
base  tecnológica  a  las  que  ceden  dicha  tecnología67,  o  mediante  su  venta  a  otras  
empresas  del  derecho  a  su  explotación.  

No   obstante,   en   la   estrategia   de   licencia   de   patentes,   se   detectan  
dificultades  para  la  creación  de  estos  mercados  de  tecnología,  relacionadas  con  
los  altos  costes  de   transferencia  de   la   tecnología  y   la   falta  de  directrices  claras  
para   llevarla   a   cabo.   En   este   ámbito,   se   apunta   que   serían   de   gran   utilidad  

                                                                                                 
64   D.   CHEN;   C.   DAHLMAN,   Knowledge   and   development:   a   cross-‐‑section   approach,   The   World   Bank,   2004.   Según   su  
estimación,   un   incremento   del   20%   en   el   número   anual   de   patentes   se   relaciona   con   un   incremento   del   crecimiento  
económico  de  3,8  puntos  porcentuales.    Por  su  parte,  W.  M.  LANDES;  R.  A.  POSNER,  La  estructura  económica  del  derecho  de  
propiedad   intelectual   e   industrial,   Fundación   Cultural   del   Notariado,   Madrid,   2006,   exponen   que   la   protección   de   las  
creaciones  es  un  instrumento  esencial  en  la  mejora  de  la  competitividad  de  las  naciones.  G.  GHIDINI,  Aspectos  actuales  del  
derecho  industrial:  propiedad  intelectual  y  competencia,  Comares,  Granada,  2002,  p.  16.  El  autor  identifica  otra  fortaleza  del  
Derecho   industrial   en   su   capacidad   de   adaptación   al   contexto   económico   y   tecnológico,   de   forma   que   garantiza   la  
satisfacción  de  múltiples  y  distintos  intereses  y  valores,  como  la  promoción  y  difusión  de  la  ciencia,  la  investigación  y  la  
técnica,  y  la  salvaguarda  de  la  libertad  de  iniciativa  individual,  entre  otros.  
65  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,   “COM(2003)   58   final”,   cit.,  p.   8.  Como  ya   se  ha   indicado,   en   el   ámbito  
internacional  el  concepto  «propiedad  intelectual»  incluye  los  derechos  de  propiedad  industrial.  
66   A.   ARORA;   M.   CECCAGNOLI,   “Patent   Protection,   Complementary   Assets,   and   Firms   Incentives   for   Technology  
Licensing”,  Management  Science,  vol.  52,  2006.  
67   S.   SHANE,   Academic   entrepreneurship:   university   spinoffs   and   wealth   creation,   Edward   Elgar   Publishing,   2004;   M.  
CECCAGNOLI  Y  OTROS,  PatVal-‐‑EU  survey,  cit..  Según  este  estudio,  entre  1993  y  1997,  el  porcentaje  de  patentes  utilizadas  
para   la   creación  de   nuevas   empresas   en  España   es   del   10,67%,   sólo   superado  por  Hungría,   de   entre   los   ocho  países  
incluidos  en  el  ámbito  del  estudio:  Reino  Unido,  Holanda,  Italia,  Francia,  España,  Hungría,  Dinamarca  y  Alemania.    Del  
volumen  total  de  estas  empresas,  el  20,69%  utilizaron  patentes  generadas  por  Universidades.  
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acciones  como  la  creación  de  modelos  de  contratos  y  la  definición  de  precios  de  
referencia,  junto  con  la  existencia  de  organizaciones  mediadoras68.  

Sin  embargo,  algunos  autores  advierten  del  efecto  “barrera”  que  provoca  
un   sistema  de  patentes   fuerte  para   las   empresas  pequeñas,   que   ante   el   riesgo  
que  supone  tener  afrontar  el  significativo  coste  que  representa  un  litigio  sobre  
infracción   de   patentes,   prefieren   mantener   sus   esfuerzos   de   investigación  
alejados  de  los  sectores  donde  la  existencia  de  patentes  pertenecientes  a  grandes  
empresas  es  importante69.  

Estas   barreras   de   entrada   a   determinados   sectores   son   en   ocasiones  
generadas  por  el  uso  estratégico  de  las  patentes  por  parte  de  algunas  empresas,  
especialmente  grandes  empresas  con  fuerte  potencial  investigador.    El  objetivo  
de  este  uso  estratégico  de  las  patentes  es  asegurar  una  posición  de  monopolio,  
impidiendo   la   entrada   de   competidores70.   Esta   utilización   tiene   un   alto   coste  
social   en   términos   de   progreso,   porque   impide   la   innovación   y   la  
comercialización  de  tecnología.    

En   términos   generales,   las   patentes   incentivan   la   generación   de  
invenciones,   al   permitir   a   sus   creadores   apropiarse   de   los   beneficios   que  
produzca   la   explotación   de   la   investigación   para   resarcirse   de   la   inversión  
efectuada  en  su  desarrollo.  La  contrapartida  social  de  este   incentivo  es  que  se  
limita  la  difusión  del  conocimiento  y  el  aprovechamiento  universal  de  la  mejora  
que  suponga  la  invención,  puesto  que  el  titular  de  la  patente  tiene  el  derecho  a  
excluir  de  su  uso  a  todo  aquel  que  no  esté  autorizado  por  él.     Este  monopolio  
legal   está   concebido  para  compensar  a   los  emprendedores  por   las   inversiones  
que   efectúan   en   investigación   y   desarrollo   de   productos,   que   generan   un  
beneficio   social   y   estimulan   el   progreso   económico71.   En   ese   sentido,   la  
concesión  de  un  derecho  de  exclusiva  al   inventor,  por  medio  de   la  protección  
que   se   le   otorga   con   la   patente,   se   justifica   por   los   efectos   positivos   para   el  

                                                                                                 
68  M.  CECCAGNOLI  Y  OTROS,  PatVal-‐‑EU  survey,  cit.  
69  J.  LERNER,  “Patenting  in  the  Shadow  of  Competitors”,  Journal  of  Law  &  Economics,  vol.  38,  2,  1995.  
70  A.  ARUNDEL;  G.  VAN  DE  PAAL;  L.  SOETE,  PACE  report:  innovation  strategies  of  Europe’s  largest  industrial  firms:  results  of  the  
PACE   survey   for   information   sources,   public   research,   protection   of   innovations   and   government   programmes:   final   report,  
MERIT,  1995.  
71   Existen   cuatro   teorías   sobre   los   fines   del   sistema   de   patentes.   La   teoría   del   derecho   natural,   que   se   basa   en   el  
reconocimiento  del  derecho  al   inventor  por   su   idea;   la   teoría  de   la   remuneración,   que   añade  al   concepto  de  derecho  
natural  un  elemento  económico,  que  hace  acreedor  al  inventor  de  un  derecho  a  obtener  una  remuneración  a  cambio  del  
beneficio  ofrecido  a  la  sociedad;  la  teoría  de  promocionar  la  invención,  que  prioriza  el  interés  social  en  la  promoción  del  
progreso  técnico  económico;  y  la  teoría  mayormente  aceptada,  del  contrato  entre  la  sociedad  y  el  inventor,  por  la  que  la  
primera  ofrece  al  inventor  un  monopolio  en  contrapartida  a  la  obligación  de  divulgación  del  invento,  que  permitirá  su  
uso   libre   cuando   finalice   el   monopolio   (J.   A.   MORGADES   MANONELLES,   “Monopolio   a   cambio   de   divulgación”,   en  
Estudios  sobre  propiedad  industrial  e  intelectual  y  derecho  de  la  competencia.  Colección  de  trabajos  en  homenaje  a  Alberto  Bercovitz  
Rodríguez-‐‑Cano,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  2005,  p.  744).  
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conjunto   de   la   sociedad,   derivados   del   desarrollo   tecnológico   que   genera.  
Aunque   una   patente   es   una   derogación   del   principio   de   libre   competencia72,  
ésta   obedece   a   un   interés   superior,   el   del   incremento   de   la   competitividad  
tecnológica   de   un   país73.   El   conflicto   entre   libre   competencia   y   derecho   de  
exclusiva   se   resuelve   limitando   temporalmente   la   libre   competencia   para  
obtener  un  beneficio  mayor  para  el  conjunto  de  la  sociedad,  el  acceso  universal  
al  conocimiento  que  protege  la  patente74.  Sin  embargo,  en  la  actualidad,  uno  de  
los   principales   riesgos   a   los   que   se   enfrentan   los   sistemas   de   patentes   es  
restringir  el  uso  estratégico  de  las  patentes  por  parte  de  algunas  empresas  con  
la  finalidad  de  limitar  la  competencia,  alterando  el  correcto  funcionamiento  de  
los  mercados.   Según  el   estudio  PatVal-‐‑EU  200675,   el  número  de   solicitudes  de  
patentes   en   los   últimos   años   se   ha   incrementado   en   mayor   medida   que   los  
gastos  de  I+D.    Ello  podría  deberse  a  una  mayor  productividad  de  la  I+D,  pero  
también  podría  indicar,  y  aquí  está  el  riesgo,  una  mayor  propensión  a  patentar  
para  impedir  la  entrada  de  competidores  en  el  mercado.  

La   OCDE   reconoce   que   un   sistema   de   patentes   efectivo   contribuye   a  
crear   valor,   al   generar   innovación   y   conocimiento,   puesto   que   supone   un  
incentivo   para   que   las   empresas   inviertan   en   investigación.      Pero   también  
manifiesta   la  necesidad  de   encontrar  un   equilibrio   entre   la   adecuada  garantía  
de   recuperación   de   los   costes   de   inversión   y   los   beneficios   asociados   a   la  
divulgación   del   conocimiento76.   No   podemos   olvidar   que   las   garantías   que  
ofrece  un  sistema  de  patentes  a  los  titulares  de  las  mismas  suponen  un  conjunto  
de  privilegios  que  alteran  el   funcionamiento  habitual  de   los  mercados,  puesto  
que   establecen   un   régimen  de  monopolio   a   favor   del   titular,   a   cambio   de   los  
supuestos  beneficios  que   la   sociedad  obtiene  con   la  explotación  y  divulgación  
de   la   invención.      Por   ello,   existen   voces   que   alertan   sobre   el   riesgo   de  
mercantilización  del   conocimiento.  Aunque   consideren   imprescindible  para   la  
configuración  de  un  mercado   la   extensión  universal   del  Derecho  de  Patentes,  
advierten   de   las   amenazas   que   puede   suponer   para   el   avance   de   la   ciencia   y  

                                                                                                 
72   Y   en   consecuencia   de   sus   efectos   positivos   para   el   conjunto   de   la   sociedad,   entre   otros   el   aumento   en   calidad   y  
variedad  de  la  oferta  y  la  reducción  de  costes,  que  permiten  un  mayor  crecimiento  económico  y  competitividad.  Para  
profundizar  en  los  beneficios  sociales  de  la  libre  competencia  puede  verse  M.  Á.  FERNÁNDEZ  ORDÓÑEZ,  La  competencia,  
Alianza,  Madrid,  2000.  
73   Puede   verse   un   interesante   estudio   sobre   la   relación   entre   los  DDPI   y   la   competitividad   en   el   caso   español   en   R.  
PAMPILLÓN   OLMEDO,   “Los   derechos   de   propiedad   intelectural   e   industrial   (P.I.):   importancia   e   implicaciones   en   la  
competitividad  de  la  economía  española”,  en  La  Propiedad  Intelectual  e  Industrial:  garantía  para  economía  del  conocimiento,  
Círculo  de  Empresarios,  Madrid,  2009.  
74  C.  LENCE  REIJA,  “El  permanente  conflicto  entre  propiedad  industrial  y  libre  competencia”,  Actas  de  derecho  industrial  y  
derecho  de  autor,  26,  2005,  p.  248.  
75  M.  CECCAGNOLI  Y  OTROS,  PatVal-‐‑EU  survey,  cit.  Parte  2  (2006).  
76  OECD,  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a  head  start  on  tomorrow  (Summary),  cit.  
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para   la   difusión   del   conocimiento,   sobre   todo   cuando   nos   referimos   a  
investigación  y  ciencia  generada  con  fondos  públicos:  

− Exclusión  de  una  parte  de  la  sociedad  de  los  beneficios  del  avance  
del  conocimiento  y  de  la  ciencia.  

− Freno  al  ritmo  del  progreso  científico.  

− Orientación  sesgada  del  progreso  científico  en  beneficio  del  capital  
que   controla   los   recursos   y   en   detrimento   de   los   intereses  
sociales77.  

El  debate  sobre   la   idoneidad  del  sistema  de  patentes  como  instrumento  
para   la   protección   de   los   resultados   de   la   investigación,   especialmente   de   la  
financiada   con   fondos  públicos,   está   servido.      La   aprobación  de   la  Bayh-‐‑Dole  
Act   en   Estados   Unidos   en   1980   supuso   el   principio   del   fin   de   la   tradicional  
postura   científica   abierta   a   la   difusión   y   libre   uso   de   los   resultados   de   la  
investigación,  al  permitir  a  las  universidades  estadounidenses  apropiarse  de  los  
resultados  de  la  investigación  que  llevan  a  cabo  con  fondos  públicos78.    La  Bayh-‐‑
Dole  Act,   que   recibe   su  nombre  por   los   Senadores  Birch  Bayh  y  Robert  Dole,  
otorgó   el   derecho   a   la   propiedad   de   los   resultados   de   la   investigación  
financiada   con   fondos   federales   a   las   universidades   o   empresas   que   los  
obtengan.      Con   anterioridad,   este   derecho   a   los   resultados   correspondía   al  
Gobierno   de   los   Estados   Unidos,   lo   que   en   la   práctica   producía   una   enorme  
dificultad  para  su  explotación  comercial79.  

Para   algunos   autores,   la   Bayh-‐‑Dole   Act   ha   provocado   una   pérdida   de  
calidad  de  las  patentes,  medida  en  base  a  las  citaciones  que  reciben80;  otros,  sin  
embargo,   consideran   que   la   consecuencia   real   de   esta   norma   no   ha   sido   una  
merma  en  la  calidad  de  las  patentes,  sino  un  aumento  en  el  período  de  tiempo  
que   media   entre   la   invención   y   su   difusión81,   con   el   consiguiente   resultado  
sobre  la  contribución  de  la  investigación  a  la  innovación.    Otros  autores  ponen  
el   acento   en   el   efecto   sobre   la   orientación  de   la   investigación   científica   en   las  

                                                                                                 
77  X.  VENCE  DEZA,  “La  investigación  universitaria  frente  al  corsé  de  las  patentes,  la  mercantilización  del  conocimiento  y  
la  empresa  privada”,  2009,  Madrid.  
78   Para   más   información   sobre   los   efectos   generados   por   la   Ley   Bayh-‐‑Dole   y   la   reacción   de   las   universidades  
norteamericanas   puede   leerse   J.   T.   CROSS,   “La   asignación   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual   de   ámbito  
universitario  en  los  Estados  Unidos”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  28,  2007.  
79  Se  estima  que  en  1980,  momento  de   la  aprobación  de   la   ley  Bayh-‐‑Dole,  el  Gobierno  de   los  EE.UU.  era  poseedor  de  
unas  30.000  patentes,  de  las  cuales  sólo  el  5%  se  encontraban  en  explotación.  
80  R.  HENDERSON;  A.  JAFFE;  M.  TRAJTENBERG,  “Universities  as  a  Source  of  Commercial  Technology:  A  Detailed  Analysis  
of  University  Patenting,  1965–1988”,  Review  of  Economics  and  Statistics,  vol.  80,  1,  1998.  
81  B.  SAMPAT;  D.  MOWERY;  A.  ZIEDONIS,  “Changes  in  university  patent  quality  after  the  Bayh-‐‑Dole  act:  a  re-‐‑examination”,  
International  Journal  of  Industrial  Organization,  vol.  21,  9,  2003.  
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universidades   norteamericanas,   que   habría   tomado   una   deriva   hacia   las  
invenciones   económicamente   interesantes   desde   el   punto   de   vista   de   su  
explotación   comercial,   lo   que   produciría   un   importante   gasto   de   las  
universidades   en   cuestiones   litigiosas   relacionadas   con   la   defensa   de   sus  
patentes   y   en   un   lastre   para   la   producción   científica,   amenazando   la  
investigación  básica  y  abierta82.     Sin  olvidar  estas  amenazas,  que  obligan  a   las  
universidades   a   adoptar   las   oportunas   prevenciones   para   evitarlas,   los   datos  
muestran   que   tras   el   cambio   normativo   el   número  de   patentes   y   los   ingresos  
obtenidos   por   las   universidades   norteamericanas   por   su   explotación   han  
aumentado  considerablemente83.    Por  otra  parte,  la  posición  de  las  autoridades  
europeas   concluye   igualmente   que   un   sistema   de   DDPI   adecuado   constituye  
“un  elemento  clave  de  las  condiciones  marco  para  la  investigación  y  la  innovación”84.  

Los  datos  de  solicitudes  de  patentes  a  nivel  mundial   indican  que,  entre  
1995  y  2013,  se  ha  producido  un  incremento  del  245%.    Este  aumento  se  reparte  
de   forma   muy   desigual   a   nivel   regional,   como   puede   verse   en   la   figura   a  
continuación,   que  muestra   la   evolución   en   el   número   de   solicitudes   en  Asia,  
Europa  y  Norteamérica,  en  el  período  indicado.  

Figura  3.  Evolución  del  número  de  solicitudes  de  patente  en  Asia,  Europa  y  Norteamérica  

  

Fuente:  Base  de  datos  estadísticos  OMPI.  Diciembre  2014  

                                                                                                 
82  C.  VARGAS  VASSEROT,  “La  transferencia  de  resultados  de  investigación:  tercera  misión  de  la  Universidad”,  en  Régimen  
jurídico  de  la  transferencia  de  resultados  de  investigación,  La  Ley,  Madrid,  2012,  p.  82;    El  autor  cita  a  C.  LEAF,  “The  Law  of  
Unintended   Consequences”,   Fortune  Magazine,   2005,   para   indicar   que   en   2002   las   universidades   de   EE.UU.   habrían  
gastado  más  de  200  millones  de  dólares  en  procesos   judiciales   relacionados  con  su  propiedad   industrial  y  que  desde  
1988  la  producción  científica  estadounidense  se  habría  estancado  en  relación  con  la  de  otros  países.  
83  C.  VARGAS  VASSEROT,  “La  transferencia  de  resultados  de  investigación:  tercera  misión  de  la  Universidad”,  cit.,  p.  82,  
citando   a  R.  R.  NELSON,   “Observations   of   the  Post   Bayh-‐‑Dole  Rise   of   Patenting   at  American  Universities”,   Journal   of  
Technology  Transfer,  vol.  26,  2001.  Las  universidades  estadounidenses  han  pasado  de  poseer  264  patentes  en  1979  a  más  
de  7.500  en  2003,  que  les  produjeron  unos    ingresos  en  ese  año  de  más  de  mil  millones  de  dólares.  
84  COMISIÓN  EUROPEA,  “Estado  de  la  «Unión  por  la  innovación»  2012  -‐‑  Acelerar  el  cambio.  COM(2013)  149  final”,  cit.,  p.  
18.  
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Esta  evolución   tiene  como  consecuencia  que  el  peso   relativo  de  Europa  
en  términos  de  solicitudes  de  patentes  a  nivel  mundial,  se  ha  reducido  del  22%  
en  2003  al  13,7%  en  2013,  tal  como  muestra  la  siguiente  tabla.  

Tabla  2.  Número  de  solicitudes  de  patente  y  porcentaje  relativo  a  nivel  mundial  por  región.  

Región	   Núm.	  Solicitudes	  
Porcentaje	  sobre	  total	  

mundial	  
2003	   2013	   2003	   2013	  

Mundo	   1490300	   2567900	   100%	   100%	  
África	   8796	   14741	   0,6%	   0,6%	  
Asia	   704549	   1497053	   47,3%	   58,3%	  
Europa	   327916	   352305	   22,0%	   13,7%	  
Latinoamérica	  y	  Caribe	   40065	   59472	   2,7%	   2,3%	  
Norteamérica	   380500	   607734	   25,5%	   23,7%	  
Oceanía	   28474	   36595	   1,9%	   1,4%	  

Fuente:  Base  de  datos  estadísticos  OMPI.  Diciembre  2014.  

  

II.4. EL  PAPEL  DE  LAS  UNIVERSIDADES  

En   una   economía   basada   cada   vez   de   manera   más   intensiva   en   el  
conocimiento,   las   universidades   juegan   un   papel   clave85.      Desde   sus  
tradicionales   funciones   de   educación   e   investigación,   la   aportación   de   las  
universidades  al  desarrollo  es  crucial.     Por  una  parte,  a  través  de  la  educación  
contribuyen  a  la  formación  de  personal  cualificado  y  al  desarrollo  cultural  de  la  
sociedad,   estimulando   la   creación   de   empleos   con   un   alto   componente   de  
conocimiento.    Por  otra  parte,  mediante  la  investigación  favorecen  la  generación  
de  conocimiento.  Ahora  bien,  además  de  asumir  su  papel  como  generadoras  de  
conocimiento,   se   espera   de   las   universidades   que   sean   capaces   de   aplicar   ese  
conocimiento,   mediante   la   transferencia   de   tecnología86,   eliminando   los  
obstáculos   que   dificultan   el   tránsito   desde   la   investigación   científica   a   la  
innovación  industrial.    

                                                                                                 
85  Para  tomar  adecuada  conciencia  de  la  importancia  que  tiene  la  aportación  de  las  universidades  hay  que  recordar  el  
dato  ya  indicado  anteriormente:  según  la  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “COM(2003)  58  final”,  cit.,  p.  5,  las  
universidades   desarrollan   el   80%   de   la   investigación   básica   que   se   lleva   a   cabo   en   Europa;   M.   BOTANA   AGRA,  
“Investigación  e   innovación  como  factores  de  crecimiento  económico  y  de  bienestar  social”,  cit.,  p.  74,   identifica  a   las  
Universidades   y   Centros   Públicos   de   Investigación   como   los   soportes   esenciales   de   la   actividad   investigadora   e  
innovadora.      Según   el   autor,   la   importancia   de   la   I+D+i   para   el   progreso   social   obliga   a   conseguir   que   empresas   y  
organizaciones  del  sector  privado  participen  en  mayor  medida.  
86   OECD,   La   Educación   Superior   y   las   Regiones:   Globalmente   Competitivas,   Localmente   Comprometidas,   OECD   Publishing,  
2007,  p.  24.  
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En   los   últimos   años   ha   surgido   el   concepto   de   la   tercera   misión  
universitaria87,  que  hace   referencia  al   compromiso  de   las  universidades  con  el  
desarrollo  social,  cultural,  económico  y  humano  de  los  territorios  en  los  que  se  
encuentran.    Este  compromiso  social  se  manifiesta  a  través  de  múltiples  canales,  
pero   su  mayor   impacto   está   relacionado   con   la   capacidad  de   transferencia  de  
conocimiento  que  demuestre  la  institución.    En  lo  que  aquí  nos  ocupa,  interesa  
especialmente  observar   las   actividades  desarrolladas  por   las  universidades   en  
relación  con  la  protección  y  transferencia  al  sector  productivo  de  los  resultados  
de  la  investigación  que  llevan  a  cabo.  

Desde  hace  algún  tiempo,  la  tendencia  seguida  en  la  mayoría  de  estados  
europeos,  entre  ellos  España,  en  lo  referente  a  la  propiedad  de  los  resultados  de  
la  investigación,  equipara  la  situación  de  las  universidades  europeas  con  la  que  
ocupan  las  americanas  a  raíz  de  la  mencionada  ley  Bayh-‐‑Dole.    Sin  embargo,  en  
el  caso  europeo,  la  puesta  en  marcha  de  estas  medidas  no  ha  tenido  el  impacto  
observado  en   las  universidades  estadounidenses,  especialmente  en   lo  que  a   la  
producción  de  patentes  se  refiere88.    En  este  sentido,  a  nivel  europeo  preocupan  
determinados   aspectos   que   pueden   estar   dificultando   la   aportación   de   las  
universidades  al  proceso  de  innovación.    Entre  ellos,  las  diferentes  regulaciones  
que   derivan   del   carácter   nacional   de   las   disposiciones,   que   limitan   la  
colaboración  transnacional  entre  instituciones  y  empresas  de  diferentes  Estados,  
así   como   la   existencia   de   estructuras   de   gestión   de   los   resultados   de  
investigación   insuficientemente   desarrolladas   y   la   falta   de   tradición   entre   la  
comunidad   universitaria   hacia   actividades   de   transferencia   tecnológica89.      En  
esta   cuestión,   se   observa   cierta   resistencia   entre   el   sector   universitario   al  
aprovechamiento   económico   de   los   resultados   de   la   investigación,      por   el  
peligro  que  entraña  para  la  autonomía  de  las  universidades  y  para  el  tradicional  
acceso   libre   a   los   conocimientos,   especialmente   los   financiados   con   fondos  
públicos.    Ambos  aspectos  son  elementos  esenciales  que  afectan  a  la  capacidad  
de  la  universidad  para  generar  conocimiento,  por  lo  que  debe  encontrarse  una  

                                                                                                 
87  M.  S.  NAVARRO  LÉRIDA,  “La  negociación  de  los  contratos  de  I+D  y  su  clausulado.  Especial  referencia  a  los  derechos  de  
propiedad   industrial   en   proyectos   de   cooperación   y   en   los   contratos   de   investigación”,   en   Régimen   jurídico   de   la  
transferencia  de  resultados  de  investigación,  La  Ley,  Madrid,  2012,  p.  362,  va  incluso  más  allá  y  se  refiere  a  un  cuarto  papel  
de   la   Universidad,   relacionado   con   la   comercialización   de   las   invenciones,   lo   que   sugiere   que   las   actividades   de  
explotación   del   conocimiento   generado   por   las   Universidades,  mediante   su   transferencia   exitosa   a   las   empresas,   no  
serían  tanto  una  opción  estratégica  de  gestión  como  una  responsabilidad  social  de  las  Universidades,  al  menos  de  las  
financiadas  con  fondos  públicos.  
88  En  el  caso  español  se  observa  una  aportación  muy  escasa  de  la  universidad  en  el  número  de  solicitudes  nacionales  de  
patente,   en   torno   al   1%   de   las   mismas,   en   el   período   1980-‐‑2000,   si   bien   la   progresión   dentro   de   ese   período   es  
esperanzadora,   dado   el   notable   incremento   que   se   produce   en   los   últimos   años   del   período   (B.   GONZÁLEZ-‐‑ALBO  
MANGLANO;  M.  Á.  ZULUETA  GARCÍA,  “Patentes  domésticas  de  universidades  españolas:  análisis  bibliométrico”,  Revista  
española  de  Documentación  Científica,  vol.  30,  1,  2007,  p.  82  y  85).  
89  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “COM(2003)  58  final”,  cit.,  p.  17.  
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fórmula  adecuada  que  permita  conjugarlos  equilibradamente  con  la  explotación  
económica  de  los  resultados  de  la  investigación.  

La  universidad  tendrá  que  adaptarse  al  nuevo  entorno  y  asumir  su  papel  
como  elemento  promotor  del  cambio  hacia  un  modelo  productivo  basado  en  el  
conocimiento,   modernizando   sus   estructuras.   Deberá   plantearse   cuestiones  
estratégicas,   como   la   especialización,   para   aumentar   la   calidad   de   sus  
resultados,   y   una   mayor   orientación   al   mercado,   de   forma   que   dichos  
resultados   puedan   trasladarse  mediante   su   aplicación   práctica90.      Así  mismo,  
habrá  de  producirse  una   transformación  cultural  en   la  empresa,  para  permitir  
este  cambio  de  paradigma91.    La  modificación  de  valores  debe  permitir  que  las  
empresas  aprovechen  el  caudal  de  conocimiento  de  alto  valor  que  reside  en  las  
universidades,   al   que   pueden   acceder   en   unas   condiciones   ventajosas.  

                                                                                                 
90  J.  MOYA-‐‑ANGELER,  “La  universidad,  despensa  de  conocimiento  para  una  economía  sostenible”,  en  Informe  CYD  2009,  
Fundación  CYD,  Barcelona,  2009,  p.  207.  
91   Á.   GABILONDO,   “La   contribución   de   las   universidades   al   desarrollo”,   en   Informe   CYD   2009,   Fundación   CYD,  
Barcelona,  2009,  p.  9.  
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CAPÍTULO  III. LA   INVESTIGACIÓN   Y   LA  
PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

III.1. LA  SITUACIÓN  EN  LA  UNIVERSIDAD  

III.1.1. LA  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  UNIVERSITARIA  

Una   de   las   tareas   básicas   de   las   universidades   es   la   investigación,   que  
junto  con  la  docencia  y  el  estudio  conforman  el  servicio  público  de  la  educación  
superior.     Las  universidades   son  agentes  de  ejecución  del  Sistema  Español  de  
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación92  y  tienen  encomendada  la  misión  de  generar  
conocimiento,   mediante   la   creación,   desarrollo,   transmisión   y   crítica   de   la  
ciencia,   de   la   técnica   y   de   la   cultura93.   Que   las   universidades   acometan   esta  
labor  será  un  elemento  fundamental  para  el  desarrollo  tecnológico,  puesto  que  
son  instituciones  clave  en  el  sistema  de  generación  de  conocimiento,  a  través  de  
la  investigación  científica.    Para  tomar  conciencia  de  esta  circunstancia,  bastarán  
los   siguientes   datos:   en   España,   las   universidades   emplean   el   55%   de   los  
investigadores,   y   en   el   conjunto   de   Europa   llevan   a   cabo   el   80%   de   la  
investigación   básica94.   Las   universidades   tienen   un   peso   fundamental   en   la  
transformación   de   los   actuales  modelos   de   producción   hacia   una   economía   y  
sociedad  del  conocimiento95.  

Cada  vez  más,   la   sociedad  demanda  que  el   conocimiento  generado  por  
las  universidades  a  través  de  sus  tareas  docente  e  investigadora  se  propague  y  
se   transforme   en   bienes   y   productos   de   utilidad,   creando   oportunidades   que  
ayuden   al   desarrollo   económico   y   social.      En   este   aspecto,   la   situación   en  
España   es   especialmente   preocupante.     De   acuerdo   con   los   datos   de  Eurostat  
para  2004,  Suecia  y  Finlandia  dedicaban  más  de  un  3,5%  de  su  PIB  a  actividades  
de   I+D,   en   tanto   que   España   solo   alcanza   el   1,07%.      Esta   situación   afecta   de  
forma   importante  a   la  capacidad  de   innovación.  De  hecho,  según  el  European  
Innovation   Scoreboard,   los   países   europeos   pueden   agruparse   en   cuatro  
categorías   en   cuanto   a   su   capacidad   innovadora   (países   líderes,   países   en   el  
centro,  países  que  avanzan  y  países  más  atrasados).    España  se  encontraría,  en  
datos   de   2009,   en   el   tercer   grupo,   pese   a   haber   mejorado   en   términos   de  

                                                                                                 
92  Art.  3.1  y  4  de  la  “LEY  14/2011,  DE  1  DE  JUNIO,  DE  LA  CIENCIA,  LA  TECNOLOGÍA  Y  LA  INNOVACIÓN”.  
93  Artículo  1  de  la  “LEY  ORGÁNICA  6/2001,  DE  21  DE  DICIEMBRE,  DE  UNIVERSIDADES”;  modificada  por  la  “LEY  ORGÁNICA  
4/2007,  DE  12  DE  ABRIL,  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  LA  LEY  ORGÁNICA  6/2001,  DE  21  DE  DICIEMBRE,  DE  UNIVERSIDADES”.  
94  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “COM(2003)  58  final”,  cit.  
95  Esta  aspiración  se  plasmó  en  la  Unión  Europea  a  nivel  político  en  la  Cumbre  de  Hampton  Court  de  octubre  de  2005.  
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innovación   respecto  de   la   situación   correspondiente  a   2006,  por  haber  pasado  
del  cuarto  al  tercer  grupo96.  

La   aportación  de   las  universidades   es   fundamental  para  modificar   esta  
situación.      Las   transformaciones   que   vienen   teniendo   lugar   en   los  modos   de  
producción  del  conocimiento  condicionarán  de  forma  importante  los  resultados  
en   términos   de   innovación.   Tradicionalmente,   la   investigación   científica  
desarrollada  en  la  universidad  se  ha  realizado  bajo  un  prisma  de  libre  difusión  
de  la  información  y  del  conocimiento.    Es  lo  que  conocemos  como  el  modelo  de  
ciencia  abierta.     Para   la  universidad  ha  sido  satisfactorio,  puesto  que  permitía  
obtener   financiación   para   generar   investigación   que   se   transformaba   en  
resultados  en  forma  de  publicaciones  o  aportaciones  científicas.    Por  su  parte,  la  
industria   obtenía,   en   muchos   casos   a   un   precio   muy   ventajoso,   tecnología  
valiosa  que  podía  explotar  comercialmente.    El  problema  de  este  modelo  es  que  
la   universidad   (y   por   extensión   la   sociedad)   no   obtiene   retorno   de   la  
financiación  pública  de  su   investigación,  y   tampoco  garantiza  que   los  avances  
obtenidos  se  transfieran  a  la  sociedad  mediante  su  explotación.    

En   las  últimas  décadas   se   viene  produciendo  una   transformación   en   la  
forma   en   que   las   universidades   generan   conocimiento   a   través   de   la  
investigación  científica.     Se  ha   llevado  a  cabo  una  transición  desde  un  modelo  
basado   exclusivamente   en   el   contexto   académico   a   un   modelo   en   el   que   la  
investigación  académica  tiende  a  orientarse  a  contextos  concretos  de  aplicación  
a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  específicos97.    

Siguiendo  a  Gibbons,  este  cambio  se  manifiesta  no  sólo  en  el  contexto  en  
el  que  se  produce  el  conocimiento,  que  pasa  de  ser  el  estrictamente  académico  a  
centrarse  más  en  la  aplicación  real  del  mismo,  sino  que  afecta  también  a  otros  
atributos  relacionados  con  la  producción  del  conocimiento.    Así,  se  pasa  de  un  
conocimiento   marcadamente   disciplinar   a   otro   en   el   que   la  
transdisciplinariedad98   es   la  norma  habitual,  de  modo  que   los   avances  no   son  
reducibles   a   una   disciplina   concreta.      La   posibilidad   de   generación   del  
conocimiento   abandona   la   homogeneidad   propia   de   su   producción   en   la  

                                                                                                 
96  COMISIÓN  EUROPEA,  “European  Innovation  Scoreboard  (EIS)  2009.  Comparative  analysis  of  innovation  performance”.  
El  EIS  es  el  instrumento  desarrollado  por  la  Comisión  Europea  bajo  la  Estrategia  de  Lisboa  para  evaluar  y  comparar  los  
resultados   de   la   innovación   entre   los   países   de   la   Unión   Europea.   Para   más   información,   véase  
http://www.trendchart.org.  
97   Es   el   fenómeno   de   transición   de   la   ciencia   en   el  Modo   1   a   la   ciencia   en   el  Modo   2.  M.   GIBBONS;   C.   LIMOGES;   H.  
NOWOTNY,  The  new  production  of  knowledge:  the  dynamics  of  science  and  research  in  contemporary  societies,  Sage,  1997.  
98   La   transdisciplinariedad   como   atributo   del   conocimiento   alude   a   su   carácter   transversal   entre   las   diferentes  
disciplinas,  de  forma  que  su  ámbito  de  aplicación  no  queda  reducido  al  terreno  de  una  disciplina  concreta,  sino  que  se  
amplía  a  otras.  
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universidad   para   convertirse   en   una   práctica   heterogénea,   derivada   de   la  
multitud   de   espacios   y   agentes   que   intervienen   en   el   proceso,   lo   que   aporta  
capacidades  y  habilidades  diversas.     La  autonomía  tradicional  para  la  elección  
de   los   temas   se   enriquece   con   otros   puntos   de   vista   y   otros   intereses,   que  
incorporan  el  compromiso  social  de  las  universidades.    Por  último,  el  control  de  
calidad   habitual   desarrollado   mediante   la   revisión   por   pares   da   paso   a   un  
control  de  resultados  más  amplio,  que  incluye  criterios  políticos,  económicos  y  
sociales.  

Figura  4.  Atributos  del  Modo  1  y  del  Modo  2  de  producción  del  conocimiento  

Fuente:  Gibbons  et  al.  (1994)  

  

Por   otra   parte,   el   paradigma   cultural   de   la   comunidad   científica,  
entendido  como  el  conjunto  de  sus  normas  y  valores,  está  acercándose  a  los  que  
definen   la   visión   empresarial   de   la   investigación.   Según   Ziman   se   está  
produciendo  una  “transformación  radical  e  irreversible  de  la  forma  en  la  que  la  ciencia  
se  organiza,  se  gestiona  y  se  realiza  alrededor  del  mundo”99,  fenómeno  que  este  autor  
identifica  como  el  cambio  de  la  ciencia  académica  a  la  ciencia  post-‐‑académica.  

Este   cambio   se   debe   a   varios   factores.      Por   un   lado,   la   ciencia   se   ha  
convertido   en   una   actividad   colectiva.      Como   consecuencia   de   su   grado   de  
desarrollo  y  del  aumento  de  los  desafíos  a  los  que  enfrenta  a  los  investigadores,  
la   ciencia   actual   se   desarrolla   en   equipos   amplios   de   investigadores.      Estos  
equipos   requieren   habitualmente   el   uso   de   tecnologías   e   instrumental  

                                                                                                 
99  J.  ZIMAN,  Real  science:  what  it  is,  and  what  it  means,  Cambridge  University  Press,  Cambridge,  2002,  p.  67.  
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complejos  y  muy   caros,   que   en  muchos   casos  precisan  del   apoyo  de  personal  
especializado  en  el  uso  de  los  mismos.  Por  otra  parte,  se  ha  alcanzado  el  límite  
financiero  para  atender  el  crecimiento  de   la  actividad  científica.     Su  desarrollo  
en  los  últimos  años  ha  sido  exponencial,  lo  que  ha  provocado  un  aumento  en  la  
misma   medida   del   coste   económico   destinado   a   tal   fin.   Esa   tendencia   de  
crecimiento   es   insostenible   a   medio   plazo.   Además,   se   espera   de   los  
conocimientos  producidos  que  aporten  resultados  con  mayor  utilidad.     En  ese  
sentido,   se   pone   un   énfasis   cada   vez   mayor   en   la   aplicabilidad   práctica   del  
conocimiento  básico  generado  por  la  investigación  científica,  lo  que  condiciona  
la   orientación   de   dicha   investigación.   La   ciencia   post-‐‑académica   busca   un  
conocimiento   con   mayor   valor   económico.   Otro   factor   a   considerar   en   la  
transición  del  modo  de  producción  del  conocimiento  viene  determinado  por  un  
fenómeno  de  “industrialización”  de  la  ciencia.  Este  fenómeno  se  caracteriza  por  
una   suerte  de  “privatización”  de   la   investigación  científica.  De  un   lado,  Ziman  
alude  a  un  cambio  del  carácter  de  las  grandes  infraestructuras  de  investigación  
científica,   que   se   transforman  en   entidades   independientes  del   sector  público,  
con   la   intención   de   reducir   la   carga   presupuestaria   que   su   mantenimiento  
supone  para   los  gobiernos,  o  pasan  a  ser  propiedad  de  grandes  corporaciones  
industriales;  de  otro  lado,  la  industria  aporta  cada  vez  más  financiación  a  través  
de  contratos  de  investigación,  lo  que  obviamente  provoca  una  orientación  de  la  
investigación  hacia   las  necesidades  de   la   industria   financiadora.  En  definitiva,  
Ziman   observa   que   la   ciencia   post-‐‑académica   se   define   con   los   elementos   de  
propiedad,  localismo,  autoridad,  compromiso  y  experiencia.    Es  una  ciencia  que  
busca   atribuirse   la   propiedad   de   los   resultados   para   quien   los   obtiene,   en  
confrontación   con   el   carácter   público   del   conocimiento   que   caracteriza   a   la  
investigación   académica;   tiene   un   enfoque   local,   entendido   como   una  
orientación  a  la  solución  de  problemas  técnicos  muy  concretos,  por  encima  de  la  
búsqueda   de   un   conocimiento   universal;   se   desarrolla   en   un   entorno   que   se  
sujeta  a  un  principio  de  autoridad,  que  impide  a  los  científicos  fijar  libremente  
los  objetivos  de  su   investigación;  se  encuentra   fuertemente  comprometida  con  
la   resolución   de   objetivos   prácticos,   no   con   la   búsqueda   del   conocimiento;   el  
personal   se   selecciona   en   función   de   su   experiencia   para   la   resolución   de   los  
problemas  a  los  que  se  orienta  y  no  por  su  valía  científica.  

Kellogg   identifica   también   la   propiedad   entre   las   características   de   la  
ciencia   post-‐‑académica,   entendida   como   posibilidad   de   apropiarse   del  
conocimiento   y   restringir   su   difusión.   Y   añade   la   deslocalización,   la  
interdisciplinariedad   y   especialización   y   la   orientación   a   las   demandas  
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sociales100.   Este   autor   observa   que   la   producción   del   conocimiento   se  
deslocaliza,   de   forma   que   cada   vez   más   se   genera   conocimiento   a   través   de  
colaboraciones   puntuales   desde   diversos   espacios   físicos   en   lo   que   Kellogg  
llama  “laboratorios  virtuales”.  Además,  los  avances  de  las  fronteras  tecnológicas  
y   científicas   y   la   participación   de   múltiples   actores   en   los   proyectos   de  
investigación   conducen   a   una   investigación   en   la   que   resulta   necesaria   la  
participación  de  múltiples  disciplinas,  lo  que  al  mismo  tiempo  produce  una  alta  
especialización,   puesto   que   en   los   equipos   multidisciplinares   colaboran  
expertos  muy  especializados  en  cada  campo  científico  implicado  en  el  proyecto  
de  investigación.  Otro  fenómeno  observado  por  Kellogg  es  el  reforzamiento  de  
la  relación  entre  la  investigación  científica  y  las  demandas  sociales,  que  explica  
atendiendo  al  hecho  de  que  la  valoración  de  los  resultados  de  la  investigación  
ya  no  se  efectúa  exclusivamente  en  el  ámbito  académico,  sino  que  se  somete  al  
análisis  de  múltiples  agentes  sociales.  

Para  otros  autores,  fenómenos  como  la  globalización  económica,  que  ha  
obligado  a  las  empresas  de  países  desarrollados  a  aumentar  su  competitividad  
para   enfrentarse   a   sus   competidores   de   países   emergentes,   unidos   a   la  
disminución   de   los   fondos   públicos   destinados   a   las   universidades,   han  
originado  lo  que  se  ha  denominado  “capitalismo  académico”,  provocado  porque  
la  demanda  empresarial  de  nuevos  productos  más  competitivos  converge  con  la  
necesidad  de  los  investigadores  de  obtener  financiación101,  lo  que  ha  catalizado  
un   incremento   de   la   relación   entre   las   universidades   y   las   empresas.      Otros  
estudios   identifican   otros   elementos   como   coadyuvantes   en   el   proceso   de  
intensificación  de  la  relación  entre  universidades  y  empresas:  el  desarrollo  de  la  
ciencia  en  campos  de  aplicación  comercial,  las  restricciones  presupuestarias  que  
obligan   a   las   universidades   a   buscar   financiación   complementaria,   el   notable  
desarrollo   científico   y   tecnológico   de   la   producción   industrial,   así   como   la  
mejora   de   los   mecanismos   de   transferencia   de   conocimientos   científicos   y  
tecnológicos  generados  en  las  universidades102.  

En   este   contexto,   surge   la   idea   de   que   la   innovación   ha   superado   el  
modelo   lineal   basado   en   una   sucesión   de   actividades   llevadas   a   cabo   por  
agentes   autónomos   para   convertirse   en   un   proceso   interactivo,   en   el   que  

                                                                                                 
100  D.  KELLOGG,  “Toward  a  Post-‐‑Academic  Science  Policy:  Scientific  Communication  and  the  Collapse  of  the  Mertonian  
Norms”,  International  Journal  of  Communications  Law  and  Policy,  2006.  
101   S.   SLAUGHTER;   L.   LESLIE,   Academic   capitalism:   politics,   policies,   and   the   entrepreneurial   university,   Johns   Hopkins  
University  Press,  1999.  
102  J.  M.  BRICALL,  Informe  Universidad  2000  (conocido  como  Informe  Bricall),  CRUE,  Madrid,  2000,  p.  225  y  sigs.  
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convergen   diversos   actores   cuya   actividad   se   retroalimenta   mutuamente  
durante  el  proceso103.  El  principal  modelo  que  explica   la  manera  de  generar  y  
aplicar  el  conocimiento  en  base  a  un  proceso  interactivo  se  conoce  como  modelo  
de  la  triple  hélice,  propuesto  por  Leydesdorff  y  Etzkowitz  en  1996104.  Para  estos  
autores,   la   relación   entre   la   investigación   y   la   innovación,   como   forma   de  
producción   y   transferencia   de   conocimiento,   está   participada   por   diversos  
actores,  cuyas  relaciones  son  cada  vez  más  interdependientes.  Según  el  modelo  
de   la   triple   hélice,   las   esferas   académica,   industrial   y   gubernamental   que  
participan  en   la  generación  del  conocimiento  y  su  aplicación,   lejos  de  adoptar  
un  papel  independiente  y  autónomo,  interactúan  en  espacios  que  se  solapan,  en  
el   que   cada   esfera   puede   adoptar   el   rol   de   otra,   estimulándose  mutuamente.  
Este  modelo  indica  que  el  proceso  de  innovación  no  es  lineal  y  aislado,  sino  que  
se  desarrolla  por  la  interacción  de  los  tres  agentes  implicados.    En  consecuencia,  
la   actividad   científica   y   sus   resultados   exigen   la   concurrencia   de   los   tres  
elementos,  que  se  condicionan  y  necesitan  mutuamente.  

Figura  5.  Modelo  de  la  Triple  Hélice  

Fuente:  Leydesdorff  y  Etzkowitz  (1996)  

  

                                                                                                 
103  S.  KLINE;  N.  ROSENBERG,  “An  overview  of  Innovation”,  en  The  positive  sum  strategy:  harnessing  technology  for  economic  
growth,   The   National   Academies   Press,   Washington,   D.C.,   1986;   Ahonda   en   esta   idea   C.   VARGAS   VASSEROT,   “La  
transferencia   de   resultados   de   investigación:   tercera   misión   de   la   Universidad”,   cit.,   p.   79,   para   quien   el   matiz   de  
interacción  entre  los  agentes  que  intervienen  en  el  proceso,  principalmente  universidad  y  empresa  en  este  caso,  aconseja  
referirse  a  intercambio  de  conocimiento  en  lugar  de  transferencia  de  conocimiento.  
104  L.  LEYDESDORFF;  H.  ETZKOWITZ,  “Emergence  of  a  Triple  Helix  of  University-‐‑  Industry-‐‑Government  Relations”,  Science  
and  Public  Policy,  vol.  23,  5,  1996.  
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Una   visión   más   reciente   de   la   innovación   indicaría   que   las  
organizaciones   más   innovadoras   practican   lo   que   se   conoce   como   open  
innovation  o  “innovación  abierta”105,  expresión  que  alude  a  la  idea  de  mejorar  sus  
productos   o   servicios   aprovechando   el   conocimiento   generado   por   otras  
organizaciones   o   empresas.   En   lo   que   se   refiere   al   ámbito  de   la   investigación  
científica   en   el   ámbito   académico,   el   sistema   de   open   innovation   muestra   las  
siguientes  diferencias  con  el  modelo  tradicional  de  investigación:  se  produce  en  
una   situación   de   escasez   de   recursos   financieros   para   la   investigación;   sus  
resultados   se   publican   inmediatamente;   la   comunicación   de   los   resultados   se  
produce  en  abierto,  de  forma  que  son  libremente  accesibles;  permite  compartir  
resultados  de   trascendencia  menor.      Sin   embargo,   este   sistema  nos   enfrenta   a  
otros   desafíos,   básicamente   en   relación   con   la   fiabilidad   científica   de   los  
procedimientos   de   investigación   y   de   sus   resultados.   Minimizar   esos   riesgos  
requiere  el  fortalecimiento  del  peer-‐‑review106,    como  sistema  de  revisión  y  control  
de  garantía  de  los  resultados,  así  como  mantener  la  publicación  adicional  de  los  
resultados  en  publicaciones  académicas  tradicionales107.  

III.1.2. LAS  RELACIONES  UNIVERSIDAD  -‐‑  INDUSTRIA  

La   difusión   del   conocimiento   se   produce   a   través   de   diversos   canales,  
pero  en  lo  que  al  ámbito  del  presente  trabajo  se  refiere,  uno  de  los  principales  es  
la  transferencia  de  tecnología  que  se  lleva  a  cabo  a  través  de  las  relaciones  entre  
la   universidad   y   la   industria108,   entendidas   como   los   procesos   y   actividades  
mediante  los  cuales  la  universidad  se  relaciona  con  su  entorno  económico,  con  
el  propósito  de  llevar  a  cabo  proyectos  conjuntos  en  beneficio  mutuo109.  

                                                                                                 
105   «Open   Innovation»   es   un   concepto   generado   por   el   profesor   H.   CHESBROUGH,   “The   Logic   of   Open   Innovation:  
managing  intellectual  property”,  California  management  review,  vol.  45,  3,  2003.  
106  Alude  a  lo  que  se  conoce  como  “revisión  por  pares”,  como  método  utilizado  para  validar  la  calidad  y  el  rigor  científico  
de  trabajos  escritos  antes  de  su  publicación,  mediante  la  revisión  previa  realizada  por  otros  autores.  
107   J.   GUILLEM  CARRAU,   “«Open   innovation»   y   biotecnología:   salto   cualitativo   de   licencias   convencionales   a   licencias  
abiertas”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  32,  2011,  p.  141.  
108  Habitualmente  se  utiliza  el  concepto  Relaciones  Universidad-‐‑Empresa  cuando  se  hace  referencia  a  la  transferencia  de  
conocimiento,   puesto   que   esta   se   desarrolla   mediante   múltiples   canales   y   puede   aplicarse   a   cualquier   tipología   de  
empresa.     Sin  embargo,  dado  que  el   trabajo  se   focaliza  en  un   instrumento  concreto  de   transferencia  de  conocimiento,  
como   son   las   patentes   de   invención,   y   éstas   requieren   aplicabilidad   industrial,   en   general   nos   referiremos   a   las  
Relaciones  Universidad-‐‑Industria,   expresión   que   obviamente   incluye   la   interacción   entre   la  Universidad   y   cualquier  
tipo  de  empresa.  
109   Bei   define   las   relaciones  universidad   empresa   como  «el   conjunto   comprensivo  de  procesos   y  prácticas  planeados,  
sistematizados   y   continuamente   evaluados,   donde   los   elementos   académicos   y   administrativos   de   la   universidad   se  
relacionan  internamente  y  externamente  con  otras  personas  y  organizaciones,  con  el  propósito  de  desarrollar  y  realizar  
acciones   y   proyectos   de   beneficio   mutuo».   G.   G.   BEI,   Vinculación   universidad-‐‑sector   productivo:   una   reflexión   sobre   la  
planeación   y   operación   de   programas   de   vinculación,   Asociación   Nacional   de   Universidades   e   Institutos   de   Educación  
Superior,  Mexicali,  1997,  p.  217.  
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En   nuestro   país,   la   relación   entre   empresas   e   investigadores  
universitarios   es   una   asignatura   todavía   pendiente110,   pese   a   los   avances  
obtenidos  en  los  últimos  años.    Las  causas  de  esta  situación  son  variadas:    faltan  
incentivos  y  existen  barreras  jurídicas111,  pero  también  encontramos  diferencias  
culturales   importantes   entre   la   comunidad   científica   y   la   empresarial,   que   se  
ajustan   a   valores   y   misiones   diferentes112.      Pese   a   ello,   existe   una   creciente  
conciencia   de   la   necesidad   de   encontrar   un   espacio   común   de   entendimiento  
para  hacer  posible  la  cooperación  positiva,  mutuamente  beneficiosa.  

Desde  el  punto  de  vista  empresarial,  en  España  no  existe  una  visión  que  
propicie   la   inversión   en   investigación113   y   en   gran   parte   se   desconoce   el  
potencial  investigador  que  la  universidad  podría  aportar  para  la  resolución  de  
problemas  técnicos  o  para  la  mejora  de  procesos  o  tecnologías  utilizados  en  la  
industria114.    La  situación  desde  la  universidad  tampoco  es  mucho  mejor.    Hace  
falta   desarrollar   estructuras   más   potentes   de   gestión   de   los   resultados   de   la  
investigación115,   así   como   incorporar   a   la   cultura   universitaria   los   aspectos  
relativos   al   potencial   económico   y   transformador   de   la   investigación   y   de   la  
gestión  sistemática  y  profesional  del  conocimiento  y  de  la  propiedad  industrial,  
sin   que   ello   suponga   que   deba   comprometerse   la   función   de   generación,  
desarrollo,  transmisión  y  crítica  de  la  cultura,  tan  consustancial  a  la  institución  
universitaria.  

                                                                                                 
110  M.  V.  PETIT  LAVALL,  “El  anteproyecto  de  Ley  de  Economía  Sostenible  y  la  transferencia  de  resultados  de  la  actividad  
investigadora  de   las  universidades  públicas  mediante   la  constitución  de  empresas  de  base   tecnológica   (EBTS)”,  en  El  
derecho  mercantil   en  el  umbral  del   siglo  XXI:   libro  homenaje  al  Prof.  Dr.  Carlos  Fernández-‐‑Nóvoa  con  motivo  de   su  octogésimo  
cumpleaños,  Marcial  Pons,  Madrid,  2010,  p.  489.  Pese  a  la  notable  evolución  de  la  investigación  universitaria,  persiste  su  
escasa  vinculación  con  el  tejido  empresarial.  
111  Junto  a  los  obstáculos  relacionados  con  la  falta  de  infraestructura  de  interfaz  adecuada,  se  identifica  como  esencial,  
desde   un   punto   de   vista   cualitativo,   la   carencia   de   un   marco   normativo   favorable.   FUNDACIÓN   COTEC   PARA   LA  
INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA,  Las  relaciones  en  el  sistema  español  de  innovación.  Libro  blanco,  Madrid,  2007.  
112   G.   VICENTE   LACAMBRA,   “El   nuevo   régimen   de   la   transferencia   de   tecnología   entre   las   entidades   públicas   de  
investigación   y   la   empresa”,  Actas   de   derecho   industrial   y   derecho   de   autor,   31,   2010,   p.   431.  Además   de   los   obstáculos  
culturales,  el  autor  advierte  que  aunque  el  marco  legal  permite  que  las  universidades  comercialicen  el  conocimiento  que  
generan,  la  prioridad  de  la  actividad  de  los  grupos  de  investigación  del  ámbito  universitario  suele  fijarse  en  base  a  los  
intereses  científicos  de  sus  líneas  de  investigación,  lo  que  produce  que  pocos  de  los  resultados,  aún  siendo  protegibles,  
resulten  interesantes  para  la  industria  (p.  441).  
113   Según   datos   del   Informe   de   la   Fundación   Cooperación   y   Desarrollo   de   2009,   en   España   menos   del   20%   de   los  
doctores  trabajan  en  empresas,  frente  al  80%  en  Estados  Unidos.  
114  Según  datos  de  la  Fundación  CYD,  FUNDACIÓN  CONOCIMIENTO  Y  DESARROLLO,  Informe  CYD  2010,  Fundación  CYD,  
Barcelona,   2010,   p.   376,   sólo   el   22%   de   las   empresas   opinan   que   la   universidad   actúa   como   motor   de   desarrollo  
económico.    Un  dato  suficientemente  significativo  de  las  dificultades  para  mejorar  la  permeabilidad  entre  ambas  partes  
es  que  el  55%  de  las  empresas  creen  que  la  Universidad  no  posee  una  organización  apropiada  para  ejercer  la  función  de  
desarrollo  económico.  
115  M.  V.  PETIT  LAVALL,  “Las  empresas  de  base  tecnológica  (EBTs)  en  las  universidades  públicas”,  en  Comentario  a  la  Ley  
Orgánica  de  Universidades,  Civitas,  Cizur  Menor  (Navarra),  2009,  p.  1362,  basándose  en  el  Libro  Blanco  de  la  Fundación  
COTEC,  propone  las  siguientes   infraestructuras  de  apoyo  a   la   investigación:  Oficinas  de  Trasnferencia  de  Tecnología,  
conocidas  como  OTRI;  Parques  y  Centros  Tecnológicos;  y  fomento  de  EBTs  universitarias.  
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No   hay   duda   de   que   en   una   sociedad   del   conocimiento   la   innovación  
tecnológica   será   un   elemento   esencial   para   el   desarrollo,   en   el   que   jugará   un  
papel   vital   la   aportación  de   las  universidades116.   Para  que   las   relaciones   entre  
universidad   e   industria   sean   provechosas   y   generen   progreso,   entre   ambas  
instituciones  debe  establecerse  una  dinámica  de  recíproco  beneficio,  un  círculo  
virtuoso  que  alimente  a  ambas  partes.    A  la  empresa,  ofreciéndole  conocimiento  
y   tecnología   que   en   muchos   casos   estarían   fuera   de   su   alcance.      A   la  
universidad,   permitiéndole   acceder   tanto   a   nuevas   fuentes   de   financiación  
adicionales   a   las   tradicionales,   como   a   oportunidades   de   investigación   reales  
que   le  planteen  nuevos   retos  y   le  demanden  soluciones  que  permitan  obtener  
mejoras   en   investigación   sobre   las   que   puedan   basarse   nuevos   avances  
científicos.  

El  marco  fructífero  para  las  relaciones  universidad-‐‑industria  ha  de  tener  
en   cuenta   la   existencia   de   un   ámbito   general   de   cooperación   y   comprensión  
mutua,   dentro   del   cual   deberían   incluirse   asociaciones,   proyectos   conjuntos   e  
intercambio   de   personas,   así   como   una   estrategia   universitaria   definida   y  
estable  para  la  gestión  de  los  derechos  de  propiedad  industrial,  que  incluya  una  
estructura  organizativa  responsable  de  la  transferencia  de  conocimientos117.  

Son   diversos   los  motivos   que   impulsan   el   auge   de   las   relaciones   entre  
universidad   e   industria.   En   general,   suelen   argumentarse   las   demandas  de   la  
industria   para   acceder   a   los   resultados   de   la   investigación   con   el   objeto   de  
resolver  problemas  o  mejorar  procesos  y   la  necesidad  de   las  universidades  de  
obtener   una   fuente   de   financiación   adicional.   Sin   embargo,   algunos   autores  
entienden  que  la  transferencia  de  conocimientos  a  la  industria  no  asegura,  como  
parece   pensarse,   que   se   vayan   a   generar   beneficios   económicos   en   cualquier  
caso.  En  opinión  de  estos  autores,  sólo  unas  pocas  invenciones  pueden  generar  
dichos   beneficios   mediante   su   licencia,   de   forma   que   muchas   universidades  
estarían   gastando   más   dinero   en   las   estructuras   de   gestión   y   en   el  
mantenimiento  de  sus  patentes  del  que  reciben  debido  a  sus  licencias118.    

                                                                                                 
116   El   estímulo   del   desarrollo   económico   requiere   la   intervención   de   mecanismos   que   mejoren   la   transferencia   del  
conocimiento  desde  las  universidades  a  las  empresas,  así  como  la  implicación  de  la  inversión  privada  en  el  sistema  de  
I+D   (M.   V.   PETIT   LAVALL,   “El   anteproyecto   de   Ley   de   Economía   Sostenible   y   la   transferencia   de   resultados   de   la  
actividad   investigadora   de   las   universidades   públicas   mediante   la   constitución   de   empresas   de   base   tecnológica  
(EBTS)”,  cit.,  p.  492).  
117  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “Una  nueva  asociación  para   la  modernización  de   las  universidades:  el  
Foro  de  la  UE  para  el  diálogo  entre  las  universidades  y  las  empresas.  COM(2009)  158  final”.  
118  D.  MOWERY;  R.  NELSON;  B.  SAMPAT;  A.  ZIEDONIS,  “The  Growth  of  Patenting  and  Licensing  by  U.S.  Universities:  An  
Assessment  of  the  Effects  of  the  Bayh-‐‑Dole  Act  of  1980”,  Research  Policy,  vol.  30,  2001,  p.  17.  
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En   el   ámbito   de   las   relaciones   entre   universidad   e   industria   pueden  
detectarse   riesgos  y  oportunidades.  Los  principales   riesgos   son   la  pérdida  del  
compromiso  tradicional  universitario  con  la  libre  difusión  de  los  resultados  de  
investigación,   que   puede   retrasarse,   o   incluso   impedirse,   por   efecto   de   su  
posibilidad  de  explotación  industrial,  limitando  la  extensión  del  saber  científico;  
la  amenaza  para  la  autonomía  de  los  investigadores,  que  pueden  verse  tentados  
en  exceso  a  la  elección  de  los  temas  de  investigación  en  función  de  su  potencial  
económico,   orientando   el   progreso   científico   hacia   las   demandas   de   las  
empresas,   en   lugar   de   los   intereses   sociales;   y   la   posibilidad   de   que   la  
dedicación   de   los   profesores   universitarios   a   las   relaciones   con   las   empresas  
comprometa  el  tiempo  que  dedican  a  la  investigación.  

En   contrapartida,   la   transferencia   de   conocimiento   que   producen   las  
actividades   entre   universidad   e   industria   no   se   manifiesta   de   forma  
unidireccional,   sino  que  genera  un   intercambio  de  conocimientos  entre  ambas  
instituciones,  de  forma  que  estas  actividades  podrían  tener  efectos  beneficiosos  
sobre   las   actividades  de   investigación,  no   sólo   en   términos   cuantitativos,   sino  
también  cualitativos,  ofreciendo  a   la  universidad   la  oportunidad  de  aumentar  
su  rendimiento  científico119.    

Es   indudable   que   no   todo   es   positivo,   ni   todo   es   negativo.   Como   en  
tantas   otras   ocasiones,   habrá   de   procurarse   el   equilibrio   adecuado   para  
aprovechar   las   oportunidades,   reduciendo   al   máximo   la   exposición   a   los  
riesgos.    Clark120  mantiene  que  pueden  coexistir  las  actividades  relacionadas  con  
la  comercialización  del  conocimiento  y  los  valores  académicos  tradicionales  de  
la   universidad.   Para   este   autor,   es   importante   involucrarse   en   actividades   de  
transferencia   de   conocimiento   orientadas   a   las   empresas,   garantizando   los  
valores  relacionados  con  la  investigación  básica.  

Parece   fuera  de   toda  duda  que   la   relación  con  el   entorno  económico  es  
una   cuestión   que   debe   abordarse   desde   la   universidad   con   la   voluntad   de  
encontrar  una  posición  satisfactoria.    Prueba  de  la  importancia  que  la  adecuada  
gestión   de   la   colaboración   entre   la   universidad   y   la   industria   adquiere   en   el  
ámbito   político   es   la   creación   por   la   Comisión   Europea,   en   2006121,   del   foro  

                                                                                                 
119  D.  SIEGEL;  D.  WALDMAN;  A.  LINK,  “Assessing  the   impact  of  organizational  practices  on  the  relative  productivity  of  
university  technology  transfer  offices:  an  exploratory  study”,  Research  Policy,  vol.  32,  1,  2003.  
120  B.  CLARK,  Creating  entrepreneurial  universities:  organizational  pathways  of  transformation,  Published  for  the  IAU  Press  by  
Pergamon  Press,  Guildford,  UK,  1998.  
121   COMISIÓN   DE   LAS   COMUNIDADES   EUROPEAS,   “Cumplir   la   agenda   de   modernización   para   las   universidades:  
Educación,  Investigación  e  Innovación.  COM(2006)  208  final”.  
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universidad-‐‑empresa,   con   la   intención   de   constituir   una   plataforma   para   el  
diálogo,   de   forma   que   se   refuercen   los   vínculos   entre   las   empresas   y   las  
universidades,  para  de  este  modo  afianzar  la  posición  de  Europa  como  sociedad  
del  conocimiento.    Este  foro  viene  desarrollando  desde  su  creación  actividades  
tendentes   a   promover   la   interacción   entre   universidades   y   empresas,   y   sus  
resultados  han  estado  midiéndose  periódicamente  por  la  Comisión  Europea.  

III.1.3. LA  FUNCIÓN  UNIVERSITARIA  DE  TRANSFERENCIA  

Con   la   transformación   de   la   investigación   hacia   paradigmas   más  
complejos,   que   requieren   la   utilización   de   costosos   recursos,   y   la   toma   de  
conciencia   del   conocimiento   como   instrumento   generador   de   bienes   con  
vertiente  económica,  en  cuanto  a  su  capacidad  de  comercialización,  se  produce  
una  evolución  hacia  modelos  de  difusión  del  conocimiento  más  restrictivos,  que  
buscan   rentabilizar   la   información   con   utilidad   económica,   mediante   su  
protección   y   la   limitación   de   su   posibilidad   de   uso.      En   ocasiones,   porque   la  
generación   del   conocimiento   responde   a   un   estímulo   provocado   por   la  
industria,   que  ha   financiado   la   investigación  que   lo  produce.      En  otros   casos,  
porque   la   propia   universidad   necesita   obtener   financiación   para   su   actividad  
investigadora.  

En   este   contexto,   la   sociedad   también   demanda   a   la   universidad   que  
promueva   el   retorno   de   los   recursos   que   invierte   en   ella122,   que   aplique   el  
conocimiento   al   servicio   de   la   sociedad,   mediante   la   orientación   de   su  
investigación  a  la  solución  de  los  problemas  y  a  la  generación  de  los  productos  
que  reclama  una  sociedad  basada  en  el  conocimiento.    Como  consecuencia,  las  
universidades   empiezan   a   adquirir   un   compromiso   social   que   las   impulsa   a  
aplicarse   en   la   búsqueda   de   soluciones   a   los   problemas   de   su   entorno   y   a  
transformar   la   investigación   en   innovación,   mediante   su   transferencia   a   la  
industria.     Crece  la  idea  de  que  la  investigación  no  es  un  fin  en  sí  misma,  sino  
un  medio  para  producir  mejoras   tecnológicas  y  productos   innovadores  que  se  
transfieran   a   la   sociedad.      La   ciencia,   como   palanca   de   desarrollo,   empieza   a  
instrumentalizarse   para   generar   más   conocimiento   y   aumentar   el   progreso  

                                                                                                 
122  M.   PÉREZ  PÉREZ,   Invenciones   laborales   de   trabajadores,   profesores   universitarios   y   personal   investigador,  Civitas,  Madrid,  
1994,  p.  221.  
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social.     Nace   la   obligación   para   las   universidades   de   orientar   su   actuación   al  
servicio  de  la  sociedad  que  las  financia123.  

La   universidad   lleva   a   cabo   la   investigación   que   genera   conocimiento  
capaz   de   provocar   una   transformación   positiva,   pero   esa   transformación   no  
tendrá   lugar   sin   el   proceso   de   innovación,   que   supone   transferir   el  
conocimiento  al   tejido  productivo,  para  aplicarlo   en   la  mejora  de  productos  o  
procesos.    Sólo  existirá  desarrollo  en  la  medida  en  que  exista  conexión  entre  el  
conocimiento  capaz  de  generar  los  productos  y  el  proceso  productivo  que  debe  
aprovecharlos.  Por  ese  motivo,  en  el  proceso  de  innovación,  la  universidad,  que  
genera  el  conocimiento,  necesita  transferirlo  a  la  industria,  de  la  que  ha  recibido  
las  demandas,  en  términos  de  necesidades  tecnológicas.  En  muchos  casos,  y  así  
ocurre   habitualmente   con   la   investigación   universitaria,   conseguir   que   los  
resultados   de   la   investigación   se   transformen   en   una   innovación   real   en   el  
mercado  exige   lo  que   se   conoce   como   transferencia  de   tecnología,   que   será   el  
proceso  mediante   el   cual   la   universidad   trasladará   los   resultados   obtenidos   a  
otra   organización   con   capacidad   para   aprovecharlos   y   comercializarlos,  
consiguiendo  el  efector  innovador124.  

La   industria,   por   su   parte,   requiere   obtener   el   conocimiento   que   le  
permita  innovar,  y  la   investigación  que  lo  genera  está,  en  muchos  casos,  fuera  
de   su   alcance   sin   la   aportación   de   la   universidad.      Como   hemos   visto,   estas  
necesidades  provocan  la  evolución  hacia  el  modelo  de  innovación,  en  lo  que  se  
refiere  a  la  investigación,  que  requiere  de  la  interacción  fluida  de  universidad  e  
industria.     Ambos  actores  deben   conocerse  mejor  y   ser   capaces  de   respetar   la  
posición  del  otro.    A  las  industrias  les  mueve  un  objetivo  lucrativo,  en  tanto  que  
la   universidad,   sin   olvidar   sus   funciones   tradicionales   de   docencia   e  
investigación,  ha  incorporado  una  tercera  misión,  relacionada  con  su  aportación  
al  desarrollo  social  y  económico  mediante  la  transferencia  del  conocimiento  y  la  
generación  de  innovación.  

En  el  modelo  de  innovación,  las  relaciones  entre  universidad  e  industria  
en  materia  de   investigación  pueden   llevarse  a   cabo,  principalmente,  mediante  
dos   vías:   la   investigación   contractual,   en   la   que   la   empresa   retribuye   a   la  

                                                                                                 
123   S.   FERNÁNDEZ   DE   CÓRDOBA,  Derecho   de   patentes   e   investigación   científica,   Tirant   lo   Blanch,   Valencia,   1996,   p.   257,  
entiende  que  es  un  deber  de   la  Universidad  su  contribución  al  aumento  de   la   riqueza  de   la   sociedad  que   la   sustenta  
económicamente.  
124  Según  la  Association  of  University  Technology  Managers  (AUTM)  la  transferencia  de  tecnología  se  define  como  “el  
proceso   de   transferir   de   una   organización   a   otra   los   descubrimientos   científicos,   con   el   fin   de   promover   el   desarrollo   y   la  
comercialización”  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

45  

universidad   por   su   dedicación   a   la   investigación   aplicada   a   una   necesidad  
concreta,   habitualmente   relacionada   con   la  mejora   de   tecnología   ya   existente.    
La   universidad   actúa   como   prestadora   de   un   servicio   y   en   general   no   se  
producen   resultados   científicos   reseñables;   y   la   investigación   en   colaboración,  
en   el  marco   de   la   cual   las   empresas   patrocinan   el   desarrollo   de   proyectos   de  
investigación  en  determinados  campos,  normalmente  en  tecnologías  incipientes  
o  de  nueva  aplicación,  de  los  que  se  esperan  avances  científicos  que  pocas  veces  
se   transforman   en   resultados   trasladables   a   las   industrias   con   carácter  
inmediato,  sino  que  suelen  ser  la  base  para  futuros  desarrollos.    En  este  caso,  la  
universidad   aporta   su   potencial   intelectual   y   experiencia,   en   tanto   que   la  
industria   soporta   financieramente   la   actividad   de   generación   de   un  
conocimiento   potencialmente   útil   para   el   desarrollo   futuro   de   nuevas  
soluciones.  

Existen  otros  canales  mediante  los  que  se  instrumenta  la  transferencia  de  
los   resultados   de   la   investigación   hacia   las   empresas,   básicamente   en   lo   que  
concierne   al   objeto   de   este   trabajo   la   cesión   de   patentes   sobre   invenciones  
desarrolladas   por   la   universidad   y   la   concesión   de   licencias   de   explotación  
sobre  patentes  universitarias125.    

Figura  6.  Canales  de  transferencia  de  conocimiento  desde  las  universidades  .    

  

Fuente:   elaboración   propia,   a   partir   del   informe   del   Expert   Group   on   Knowledge   Transfer   Metrics   “Metrics   for  
Knowledge  Transfer  from  Public  Research  Organisations  in  Europe”.  EC  2009.  

                                                                                                 
125  El  presente  trabajo  aborda  la  cuestión  de  la  patente  universitaria,  en  particular  la  regulación  de  su  gestión,  por  lo  que  
se   analiza   exclusivamente   esta   vía   de   transferencia   de   conocimiento.   Sin   embargo,   en   los   últimos   tiempos   ha   ido  
adquiriendo  una  significativa  importancia  el  fenómeno  de  las  Empresas  de  Base  Tecnológica  (EBTs),  como  instrumentos  
jurídicos  a  través  de  los  cuales  se  crean  empresas,  en  el  seno  de  la  universidad,  que  aplican  los  conocimientos  científicos  
y   tecnológicos   que   poseen   profesores   universitarios,   en  muchos   casos  materializados   en   invenciones   protegidas   por  
patente,   a   la  producción  y   comercialización  de  bienes  y   servicios  de   carácter   innovador.  Puede   leerse  un   completo   e  
interesante  estudio  sobre  la  cuestión  en  el  ámbito  de  las  universidades  públicas  en  M.  V.  PETIT  LAVALL,  “Las  empresas  
de  base  tecnológica  (EBTs)  en  las  universidades  públicas”,  cit..  La  autora  opina  que  la  creación  de  EBTs  o  spinn-‐‑offs  es  la  
mejor  opción  para  llevar  a  cabo  la  transferencia  tecnológica  desde  la  universidad  al  entorno  socio-‐‑económico  (p.  1363).  
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En  concreto,  en  el  ámbito  de  las  relaciones  universidad-‐‑industria,  existen  
numerosos   aspectos   a   desarrollar   referidos   a   cuestiones   de   propiedad  
industrial,   tanto   en   el   plano   normativo,   como   en   el   de   la   regulación  
universitaria126,   para   garantizar   que   la   colaboración   resulta   exitosa.   Deben  
establecerse   claramente   los   criterios  para   la   atribución  de   la   titularidad  de   las  
invenciones   derivadas   de   los   proyectos   de   investigación   bajo   contrato   o   en  
colaboración,   así   como   el   alcance   de   los   derechos   de   acceso   a   tecnologías  
previas  a  las  que  se  acceda  en  el  marco  de  los  proyectos  de  investigación.  Otro  
aspecto  que  requiere  atención  es  el  establecimiento  de  los  términos  en  los  que  se  
lleva  a  cabo  la  solicitud  de  patente,  su  mantenimiento  y,  en  su  caso,  las  acciones  
tendentes  a  la  defensa  jurídica  de  los  derechos  de  patente.  Los  derechos  de  uso  
de  la  patente  también  deben  estar  claros  para  ambas  partes.  A  la  universidad  le  
interesa  mantener  los  derechos  para  el  uso  docente  o  investigador  en  todo  caso,  
en  tanto  que  la  industria  necesita  garantizarse  la  posibilidad  de  uso  comercial.  
El   uso   comercial   debe   equilibrarse   con   el   mayor   retorno   social   posible   y   el  
derecho   de   publicación   de   resultados   en   tanto   no   afecte   a   los   derechos   de  
explotación.  En  otras  palabras,  la  confidencialidad  exigible  a  la  universidad  no  
puede  ir  más  allá  de  lo  necesario  para  garantizar  la  protección  de  los  resultados.  
Por  último,  es  importante  encontrar  un  adecuado  equilibrio  en  los  términos  de  
los  acuerdos  entre  ambas  partes.  Es  un  principio  general  que  interesa  tanto  a  la  
universidad  como  a  las  empresas  que  colaboran  con  ella.  Se  detecta  también  la  
necesidad  de  reformar  el  marco  jurídico  y  de  gestión  relativo  a  los  derechos  de  
propiedad  industrial  sobre  invenciones  obtenidas  con  financiación  pública127.  

Esta   colaboración   para   llevar   a   cabo   la   función   de   transferencia  
tecnológica  requiere  un  entorno  adecuado  y  estable,  que  aporte  seguridad  a  las  
relaciones   jurídicas   que   se   establecen   entre   los   actores   de   este   proceso.      Las  
diferentes  administraciones  públicas  deben   impulsar  y  promover   las   reformas  
necesarias  para  generar  ese  marco  jurídico.    En  este  aspecto,  la  patente  europea  
con   efecto   unitario   es   un   instrumento   que   podría   mejorar   la   situación   en   el  
ámbito   europeo.      A   pesar   de   la   enorme   dificultad   del   proyecto128,   la   práctica  

                                                                                                 
126   Resulta   muy   interesante   el   documento   elaborado   por   la   WIPO,   aunque   no   editado,   para   el   desarrollo   por   las  
universidades   de   una   política   de   propiedad   intelectual,   en   sentido   amplio:   WORLD   INTELLECTUAL   PROPERTY  
ORGANIZATION   (WIPO),   “Guidelines   on   Developing   Intellectual   Property   Policy   for   Universities   and   R&D  
Organizations”.  Disponible  en:  http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf.  
127   COMISIÓN   DE   LAS   COMUNIDADES   EUROPEAS,   “El   Espacio   Europeo   de   Investigación:   nuevas   perspectivas.   LIBRO  
VERDE.  COM(2007)  161  final”.  
128   Prueba   de   ello   son   las   numerosos   tentativas   frustradas,   las   oposiciones   planteadas   contra   el  mismo   en   el   ámbito  
jurisdiccional   y   el   hecho   de   que   finalmente   sólo   haya   sido   posible   a   través   de   un   procedimiento   de   cooperación  
reforzada,  del  que  se  han  mantenido  al  margen  dos  de  los  Estados  miembros,  Italia  y  España,  que  se  oponen  al  proyecto  
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totalidad  de  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  han  puesto  en  marcha  
una   protección   mediante   patente   que   operará   en   sus   territorios   con   efecto  
unitario  y  que  supone  un   importante  avance  respecto  de   la  situación  actual129.  
La   Comisión   Europea   ya   había   advertido   en   2010   del   importante   coste   que  
supone  la  obtención  de  una  patente  para  los  veintisiete  Estados  miembros  de  la  
UE130,   que   sería   al   menos   quince   veces   superior   al   coste   de   protección   en  
Estados  Unidos131,  lo  que  supone  un  importante  freno  a  la  innovación.  En  2011  
la   Comisión   estimó   que   los   gastos   para   la   protección   de   patentes   en   toda   la  
Unión  Europea  por  el  sistema  de  la  patente  europea  podían  alcanzar  los  32.000  
euros,   mientras   que   a   través   del   sistema   de   patente   unitaria   esa   misma  
protección  en  el  ámbito  de  los  25  estados  que  cooperan  en  el  proyecto  costaría  
680  euros132.  Se  estima  que  la  patente  europea  con  efecto  unitario  puede  reducir  
los  costes  del  registro  de  patentes  en  Europa  hasta  un  80%,  por  lo  que  no  resulta  
difícil  imaginar  que  supone  una  notable  mejora  respecto  de  la  situación  anterior  
para  las  posibilidades  de  innovación  empresarial.  

Si  bien  hubiera  sido  deseable  el  consenso  en  toda  la  UE  para  la  creación  
de  una  patente  unitaria,  entendemos  que  a   través  de   la  cooperación  reforzada  
entre   veinticinco   Estados  miembros   se   ha   iniciado   un   proyecto   sin   retorno   al  
que,  tarde  o  temprano,  ante  la  evidencia  de  sus  ventajas,  acabarán  sumándose  el  
resto  de  Estados,  un  hito  que  Europa  lleva  tiempo  anhelando  para  aumentar  su  
competitividad  y  su  capacidad  innovadora.    

Con   independencia   de   ello,   los   Estados   también   pueden   llevar   a   cabo  
modificaciones  en  sus  ordenamientos  internos  para  mejorar  la  situación  a  nivel  
particular   en   materias   como   el   incremento   de   la   financiación   para   las  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
porque  impide  la  posibilidad  de  usar  sus  respectivos  idiomas  nacionales  en  la  tramitación  de  las  patentes,  lo  que  en  su  
opinión  podría  suponer  un  obstáculo  para  la  investigación  y  la  innovación  en  estos  países.  
129  “REGLAMENTO  (UE)  NÚM.  1257/2012  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  17  DE  DICIEMBRE  DE  2012,  POR  EL  
QUE  SE  ESTABLECE  UNA  COOPERACIÓN  REFORZADA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  CREACIÓN  DE  UNA  PROTECCIÓN  UNITARIA  MEDIANTE  
PATENTE”;  “REGLAMENTO  (UE)  NÚM.  1260/2012  DEL  CONSEJO,  DE  17  DE  DICIEMBRE  DE  2012,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECE  UNA  
COOPERACIÓN  REFORZADA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  CREACIÓN  DE  UNA  PROTECCIÓN  UNITARIA  MEDIANTE  PATENTE  EN  LO  QUE  
ATAÑE  A   LAS  DISPOSICIONES   SOBRE   TRADUCCIÓN”;   “ACUERDO  DE   29  DE   FEBRERO  DE   2013   ENTRE   PAÍSES  MIEMBROS  DE   LA  
UNIÓN  EUROPEA  SOBRE  UN  TRIBUNAL  UNIFICADO  DE  PATENTES  (2013/C  175/01)”.  Estos  tres  instrumentos  han  dado  lugar  a  
lo  que  se  conoce  como  patent  package  o  «paquete  de  la  patente  unitaria»,  que  implementa  el  procedimiento  de  cooperación  
reforzada  entre  veinticinco  Estados  miembros  de  la  UE  (todos  excepto  Croacia,  España  e  Italia)  para  la  creación  de  una  
patente   con   efecto   unitario   en   su   territorio.   Sobre   el   proceso  de   cooperación   reforzada   y   las   razones  de   la   oposición  
española   al   mismo   puede   leerse   J.   C.   FERNÁNDEZ   ROZAS,   “Hacia   la   patente   única   por   el   cauce   de   la   cooperación  
reforzada”,  Diario  La  Ley,  7558,  2011,  pp.  2-‐‑4.  
130  “Iniciativa  emblemática  de  Europa  2020.  Unión  por  la  innovación.  COM(2010)  546  final”,  cit.,  p.  17.  
131  J.  DANGUY;  B.  VAN  VAN  POTTELSBERGHE  DE  LA  POTTERIE,  “Cost-‐‑Benefit  Analysis  of  the  Community  Patent”,  Journal  of  
Benefit-‐‑Cost  Analysis,  vol.  2,  02,  2011,  p.  2.  
132  “Estado  de  la  Unión  por  la  Innovación  2011.  COM(2011)  849  final”,  cit.,  p.  18.  
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actividades   de   transferencia   del   conocimiento133,   las   tasas   de   aplicación   a   los  
procedimientos  de  solicitud  de  las  patentes  nacionales,  el  régimen   jurídico  del  
personal  investigador  de  las  universidades  o  centros  públicos  de  investigación  
(en   temas   como   la   compatibilidad   para   la   participación   en   empresas   que  
exploten   los   resultados  o   la  movilidad  entre   el   sector  público  y  privado),  o   la  
promoción  de  las  relaciones  universidad-‐‑industria,  para  impulsar  la  creación  de  
espacios  de  interacción  e  instrumentos  ágiles  para  la  colaboración.    De  la  misma  
manera,  las  universidades  pueden  incorporar  en  sus  normativas,  en  el  marco  de  
la  legislación  general,  previsiones  que  mejoren  sus  capacidades  y  clarifiquen  las  
posibilidades  de  actuación  en  el  ámbito  de  iniciativas  de  relación  con  empresas  
y   las   condiciones   en   las   que   se   desarrollan   estas   relaciones.      Este   aspecto  
referido   a   las   universidades   se   desarrollará   en   profundidad   en   el   apartado  
correspondiente.    

En   cuanto   a   la   gestión   de   la   propiedad   industrial,   existen   numerosos  
diagnósticos  que  recomiendan  modificaciones  a  distintos  niveles.    En  el  seno  de  
las   instituciones   de   educación   superior,   se   detectan   barreras   institucionales  
relacionadas   con   la   falta   de   incentivos   para   los   investigadores   por   la   poca  
influencia  de  las  actividades  de  transferencia  del  conocimiento  en  la  promoción  
profesional,  la  falta  de  recursos,  la  cultura  tradicional  que  percibe  la  dedicación  
a   la   investigación   aplicada   a   problemas   del   entorno   empresarial   como   una  
desviación   de   la   verdadera   función   investigadora,   así   como   la   propiedad  
intelectual134   como  una  posible   fuente  de   conflictos   entre   el  universitario  y   su  
institución,  en  definitiva  obstáculos  que  se  asocian  con  formas  tradicionales  de  
gobernanza   y   con   una   insuficiente   financiación   para   las   actividades  
relacionadas  con  la  tercera  misión  universitaria135.  

En   lo   que   respecta   al   modelo   de   gestión,   atendiendo   al   carácter   de   la  
relación   entre   la   unidad   de   gestión   y   la   universidad,   se   distinguen  
habitualmente   tres  modelos  de  organización  para   la  gestión  y   transferencia  al  
sector   productivo   de   la   propiedad   industrial   desarrollada   en   las  
universidades136:   el   que   se   estructura   en   torno   a   una   unidad   que   efectúa   una  

                                                                                                 
133  COMISIÓN  EUROPEA,   “Espacio  Europeo  de   Investigación.   Informe   2014.  COM(2014)   575   final”,   p.   8.   Se   reconoce   el  
avance   de   los   Estados   en   la   puesta   en  marcha   de   estrategias   nacionales   de   transferencia   de   conocimientos,   como   la  
profesionalización  de  las  actividades  de  transferencia,  el  fortalecimiento  de  las  oficinas  de  transferencia,  el  acercamiento  
del  mundo  académico  y  el  de  la  industria,  etc.    Sin  embargo,  estas  acciones  no  van  acompañadas  de  un  apoyo  financiero  
a  la  actividad  de  transferencia  de  conocimiento.  
134  De  nuevo  se  usa  el  concepto  en  su  acepción  internacional,  que  incluye  los  DDPI.  
135  OECD,  La  Educación  Superior  y  las  Regiones,  cit.,  p.  63.  
136  C.  VARGAS  VASSEROT,  “La  transferencia  de  resultados  de  investigación:  tercera  misión  de  la  Universidad”,  cit.,  pp.  96-‐‑
101,   clasifica   los   modelos   en   cuatro:   el   que   organiza   la   gestión   en   torno   a   una   unidad   centralizada   para   toda   la  
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gestión   exclusiva   para   una   sola   universidad,   unidad   que   puede   ser   interna   o    
externa   bajo   el   ámbito   de   dirección   de   la   universidad;   el   que   se   organiza   en  
torno   a   una   entidad   autónoma   a   la   universidad,   que   gestiona   el   proceso   de  
innovación  para  varias  universidades,  relacionadas  geográficamente  o  por  áreas  
técnicas;   y   por   último,   el   que   utiliza   empresas   o   entidades   que   ofrecen   los  
servicios  de  gestión  de  la  propiedad  industrial  con  carácter  comercial.  

Figura  7.  Modelos  de  gestión  universitaria  de  la  transferencia  de  PI  

Fuente:   elaboración  propia,   a  partir  de  L.  MacDonald   et   al.   (Management  of   intellectual  property   in  publicly-‐‑funded  
research  organisations:  Towards  European  Guidelines).  

  

En  el   caso  español,   la  estrategia  de  dinamización  de   la   transferencia  de  
tecnología  desde  las  universidades  arrancó  de  manera  general  con  la  creación,  a  
finales  de   los   años   80,  de  unas  unidades   especializadas   en   la   transferencia  de  
resultados  derivados  de  la  investigación,  genéricamente  conocidas  como  OTRI  
(Oficinas   de   Transferencia   de   Resultados   de   Investigación)137.   Las   OTRI  
españolas   se   identifican   con   las   instituciones   de   transferencia   de   tecnología,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
universidad   (presente   en   importantes   universidades   norteamericanas);   el   que   se   basa   en   unidades   descentralizadas  
dispersas  en  facultades,  centros  o  institutos  de  investigación;  el  que  utiliza  entidades  sin  ánimo  de  lucro  creadas  para  tal  
fin  por  la  universidad  y  vinculadas  a  ella  (es  el  modelo  más  común  en  EE.UU.,  en  España  algunas  universidades  han  
creado  fundaciones  con  esta  finalidad);  y  el  que  se  organiza  a  través  de  sociedades  de  capital  (modelo  mayoritario  en  
Inglaterra  y  del  que  ya  existe  alguna  iniciativa  en  España,  llevada  a  cabo  por  el  conocido  como  G9,  grupo  formado  por  
las   nueve   universidades   públicas   que   son   únicas   en   sus   respectivas   comunidades   autónomas).      No   obstante,   sin  
perjuicio   del   resto   de   clasificaciones   existentes   en   la   literatura,   seguimos   en   este   punto   a   L.   MACDONALD   Y   OTROS,  
Management   of   intellectual   property   in   publicly-‐‑funded   research   organisations:   Towards   European   Guidelines   (Expert   Group  
Report),  European  Commission.  Directorate-‐‑General  for  Research,  Luxembourg,  2004.  
137  Sobre  las  OTRI  puede  verse  P.  BENAVENTE  MOREDA,  “La  propiedad  intelectual  en  la  universidad”,  en  Comentario  a  la  
Ley  Orgánica  de  Universidades,  Civitas,  Cizur  Menor  (Navarra),  2009,  p.  795  y  ss.  
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(Technology   Transfer   Institutions   -‐‑   TTIs),   denominación   que   se   utiliza   para  
referirse  a  los  siguientes  tipos  de  organizaciones138:  

o Organizaciones   o   partes   de   una   organización   que   apoyan   al  
personal   de   los   organismos   públicos   de      investigación   en   la  
identificación  y  gestión  de  la  propiedad  intelectual  e  industrial  de  
la   organización,   incluyendo   su   protección   y   su   transferencia   a  
terceros  para  su  explotación.  

o Organizaciones   que   ayudan   al   personal   de   los   organismos  
públicos  de      investigación  a   crear  nuevas  empresas   con  el   fin  de  
desarrollar   o   comercializar   una   invención   (spin-‐‑offs),   tales   como  
Parques  Tecnológicos  e  Incubadoras.  

o Organizaciones  que  ofrecen  servicios  de   investigación  contratada  
con   el   sector   privado   que   cuenten   con   funciones   específicas   de  
transferencia  de  tecnología.  

Estas   unidades,   existentes   prácticamente   en   todas   las   universidades  
españolas139,  se  agruparon  en  1997  en  lo  que  se  conoce  como  RedOTRI,  bajo  el  
amparo  de  la  Conferencia  de  Rectores  de  las  Universidades  Españolas  (CRUE),  
que   buscaba   mejorar   la   coordinación   entre   ellas,   de   forma   que   se   pudieran  
compartir  los  esfuerzos  y  realizar  acciones  de  interés  común,  con  el  objetivo  de  
impulsar   y  mejorar   la   función   universitaria   de   transferencia   de   resultados   al  
entorno  socieconómico.  

En   los   últimos   años   se   detectan   acciones   en   las   universidades   que  
guardan  relación  con  la  dotación  de  infraestructuras  de  apoyo  a  la  transferencia  
del  conocimiento,  como  son  los  parques  científicos,   las   incubadoras  de  nuevas  
empresas   de   base   tecnológica   o   las   Fundaciones  Universidad-‐‑Empresa   (FUE).  
Sin   embargo,   los   antecedentes   mencionados   son   probablemente   el   principal  
argumento  para  explicar  la  situación  de  las  unidades  de  gestión  de  la  propiedad  
industrial   en   las   universidades   españolas,   entre   las   que   nos   encontramos   un  
panorama   bastante   homogéneo   desde   el   punto   de   vista   de   las   estructuras  
organizativas  encargadas  de  la  gestión  de  la  transferencia  del  conocimiento.  

                                                                                                 
138  COMISIÓN  EUROPEA,   “Improving   institutions   for   the   transfer   of   technology   from   science   to   enterprise.  Technology  
transfer  institutions  in  Europe.  An  overview”,  p.  7.  
139  CONFEFERENCIA  DE  RECTORES  DE  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  (CRUE),  “Informe  de  la  Encuesta  RedOTRI  2009”,  p.  23.  
Según  este  informe,  tan  sólo  9  universidades,  la  mayor  parte  de  ellas  privadas  y  con  muy  baja  actividad  investigadora,  
no  han  establecido  esta  unidad.  En  el  Directorio  de  OTRIs  Registradas,  actualizado  a  fecha  9  de  mayo  de  2013,  figuran  
inscritas  239  OTRIs.    Este  registro  fue  creado  por  la  Orden  de  16  de  febrero  de  1996,  reguladora  del  registro  de  oficinas  
de   transferencia   de   resultados   de   investigación   en   la   Comisión   Interministerial   de   Ciencia   y   Tecnología.      En   la  
actualidad  es  mantenido  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad.  
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El  modelo   de   gestión   español,   organizado   básicamente   a   través   de   las  
OTRI,   ha   sido   identificado   como   un   buen   modelo   por   su   capacidad   de  
coordinar   a   nivel   nacional   los   esfuerzos   y   de   detectar   buenas   prácticas   de  
instituciones   a   nivel   particular   que   puedan   ser   aprovechadas   por   el   resto   del  
conjunto140.      Sin   embargo,   algunos   autores   alertan   sobre   el   riesgo   de   que   el  
entorno   académico   contamine   la   visión   de   las  OTRI,   de   forma   que   se   oriente  
más  a  la  evaluación  teórica  y  científica  de  la  cuestión  de  la  transferencia  que  a  
su  misión  esencial:   la  gestión  para  la  comercialización  de  la  investigación  y  de  
sus  resultados141.    

La   elección   sobre   ubicar   la   estructura   de   gestión   dentro   o   fuera   de   la  
universidad   no   parece   aportar   mejoras   significativas.      Tampoco   existe   una  
posición   clara   sobre   si   su   funcionamiento   ha   de   ser   centralizado   o   debe  
descentralizarse  en  estructuras  directamente  conectadas  con  las  actividades  de  
I+D142.   La   descentralización   reporta   ventajas   por   la   mayor   especialización  
científica   y   técnica   que   se   consigue.   Sin   embargo,   adolece   de   debilidades   por  
tratarse   necesariamente   de   estructuras   más   reducidas,   que   dificultan   que   se  
alcance  el  grado  de  profesionalidad  necesario  en  cuestiones  relacionadas  con  la  
contratación  y  la  gestión  jurídica  y  económica143.  

En   nuestra   opinión,   no   existe   un   modelo   universalmente   válido   que  
pueda  ser  preferible  al  resto  para  cualquier  tipo  de  institución.  Prueba  de  ello  es  
que  existen   casos  de   éxito   en   instituciones  de  prestigio  que  han  apostado  por  
diferentes  modelos  de  gestión  de  su  propiedad  industrial.  Pese  a  que,  como  se  
ha  comentado,  el  modelo  español  de  gestión  mayoritaria  a   través  de   las  OTRI  
ha   de   considerarse   una   iniciativa   de   éxito,   no   debería   pensarse   que   es  
perfecto144.  De  hecho,  pensamos  que  ningún  modelo  por  sí  mismo  lo  es  y  que  la  
elección   de   un   modelo   de   gestión   no   debería   hacerse   de   manera   excluyente  
respecto   de   los   otros.   Desde   el   punto   de   vista   de   la   regulación   por   las  
universidades,   debería   buscarse   la   posibilidad   de   aprovechar   las   ventajas   de  
cada  modelo  de  manera  flexible.  Lo  importante  es  que  se  conozcan  y  valoren  las  

                                                                                                 
140  EXPERT  GROUP  OF  THE  COMMITTEE  FOR  SCIENTIFIC  AND  TECHNICAL  RESEARCH  (CREST),  Encourage  the  reform  of  public  
research  centres  and  universities,  in  particular  to  promote  transfer  of  knowledge  to  society  and  industry,  2006,  p.  11.  
141  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Prólogo”,  en  Régimen  jurídico  de  la  transferencia  de  resultados  de  investigación,  La  Ley,  
Madrid,  2012,  p.  45.  
142  Ibid.  Para  el  autor  no  existe  un  único  modelo  de  relación  entre  la  Universidad  y  las  empresas,  sino  que  el  modelo  más  
adecuado  para  cada  universidad  vendrá  determinado  por  sus  propias  características  internas  y  las  de  su  entorno.  
143   FUNDACIÓN   ESPAÑOLA   PARA   LA   CIENCIA   Y   LA   TECNOLOGÍA   (FECYT),  Carencias   y   necesidades   del   Sistema   Español   de  
Ciencia   y   Tecnología.   Recomendaciones   para  mejorar   los   procesos   de   transferencia   de   conocimiento   y   tecnología   a   las   empresas,  
2005,  p.  47.  
144  M.  V.  PETIT  LAVALL,  “Las  empresas  de  base  tecnológica  (EBTs)  en  las  universidades  públicas”,  cit.,  p.  1362.  El  modelo  
OTRI  no  ha  producido  los  resultados  esperados  en  el  ámbito  de  la  relación  Universidad-‐‑Empresa.  
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distintas   alternativas,   con   objeto   de   que   cada   universidad,   atendiendo   a   sus  
propias   particularidades   como   organización   y   a   las   características   de   su  
actividad  investigadora,  incluso  de  la  obtención  concreta  de  que  se  trate,  pueda  
elegir  el  modelo  que  mejor  se  adapte  a  su  necesidad.  Ello  implica  la  posibilidad  
de   utilizar   modelos   mixtos,   puesto   que   aunque   se   haya   elegido   la   gestión   a  
través  de  una  unidad  interna,  en  ocasiones  particulares  podrá  ser  preferible  la  
asociación   con   otras   universidades   o   el   encargo  de   la   gestión   a   una   empresa.  
Estas   opciones   no   deberían   excluirse,   en   definitiva   se   trata   de   que   la  
universidad  tenga  a  su  alcance  la  mejor  de  las  opciones  en  cada  caso.  

III.1.4. MARCO   JURÍDICO   GENERAL   DE   LA   INVESTIGACIÓN  
EN  LA  UNIVERSIDAD  

Diversos   estudios   e   informes   vienen   diagnosticando   desde   hace   algún  
tiempo   la   necesidad   de   reformas   a   nivel   jurídico   que   generen   el   entorno  
adecuado   para   impulsar   la   investigación,   la   transferencia   de   conocimiento   al  
sector  productivo  y  la  innovación,  como  motores  del  desarrollo  económico  y  la  
mejora  de  la  competitividad.  

El  marco   jurídico   que   afecta   a   la   propiedad   industrial   y   al   derecho   de  
patentes,   tanto   en   el   ámbito   internacional   como   en   el   nacional,   será   objeto  de  
análisis  en  los  dos  apartados  siguientes.    Así  mismo,  las  invenciones  laborales  y  
las  regulaciones  específicas  aprobadas  por  las  universidades  en  esta  materia,  a  
través  de  sus  Estatutos  y  otras  normativas  internas,  son  objeto  de  una  revisión  
exhaustiva  en   los  capítulos  siguientes.  En  consecuencia,  antes  de  descender  al  
análisis   más   pormenorizado   de   las   normativas   indicadas   y   con   objeto   de  
completar  el  marco  jurídico  que  afecta  a  la  propiedad  industrial  generada  en  las  
universidades,  conviene  revisar  las  siguientes  disposiciones  que,  de  una  forma  
más  o  menos  accesoria,  afectan  a  su  producción  o  gestión:  

1. La   Ley   Orgánica   6/2001,   de   21   de   diciembre,   de   Universidades  
(LOU),   modificada   por   la   Ley   Orgánica   4/2007,   de   12   de   abril  
(LOMLOU).  

2. El  Real  Decreto  63/2006,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  
Estatuto  del  personal  investigador  en  formación  (EPIF).  

3. La  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía  Sostenible  (LES).  
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4. La   Ley   14/2011,   de   1   de   junio,   de   la   Ciencia,   la   Tecnología   y   la  
Innovación  (LCTI).  

5. El  borrador  del  Estatuto  del  Personal  Docente  e  Investigador,  de  7  
de  enero  de  2011  (BEPDI).  

III.1.4.1. La   Ley   Orgánica   6/2001,   de   21   de   diciembre,   de   Universidades,  
modificada  por  la  Ley  Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril  

La   LOU   es   el   marco   normativo   básico   de   organización   de   las  
universidades.    Por  este  motivo,  la  modificación  de  cualquier  aspecto  que  tenga  
que  afectar  al  régimen  jurídico  de  las  universidades  requiere  su  adaptación.  En  
esta   línea,   la   LOMLOU   declara   en   su   preámbulo   su   intención   de   introducir,  
entre   otras   modificaciones,   algunas   encaminadas   a   la   adecuación   de   sus  
previsiones   en   materia   de   transferencia   del   conocimiento   a   las   empresas   e  
innovación,   con   la   intención   de   crear   canales   adecuados   para   promover   la  
actuación  de  la  universidad  como  motor  para  el  avance  del  conocimiento  y  para  
el  desarrollo  social  y  económico.  

Entre  las  principales  aportaciones  en  este  sentido,  la  LOMLOU  incorpora  
expresamente   la   transferencia   del   conocimiento   como   función   esencial   de   la  
universidad,   derivada   de   su   capacidad   de   generación   de   conocimiento   (art.  
39.1),  que  deberá  atender  tanto  a  la  investigación  básica  como  a  la  aplicada,  al  
tiempo  que  reclama  una  atención  especial  a  la  vinculación  que  debe  existir  entre  
el   proceso   de   transferencia   del   conocimiento   desde   las   universidades   y   el  
sistema   productivo   de   su   entorno   (41.2.g)).      Emplaza   a   las   Administraciones  
Públicas  a  fomentar  la  investigación  científica  y  el  desarrollo  tecnológico,  con  el  
fin,   entre  otros,  de  generar   en   las  universidades   sistemas   innovadores  para   el  
fomento  y  financiación  de  la  investigación,  así  como  para  la  transferencia  de  sus  
resultados   (41.2.h)).      La   transferencia   del   conocimiento   se   configura   como   un  
servicio   social   por   parte   del   PDI,   que   da   derecho   a   su   reconocimiento   a   los  
efectos   de   evaluación   de   su   desempeño   profesional   (41.3).   Así   mismo,  
encomienda   a   la   universidad   el   desarrollo   de   una   gestión   eficaz   de   dicha  
transferencia  del  conocimiento  y  de  la  tecnología,  para  contribuir  al  avance  del  
conocimiento  y  del  desarrollo  tecnológico,   la   innovación,   la  competitividad  de  
las  empresas  y  el  progreso  económico  y  social  (art.  41.1).  

La   movilidad   de   los   investigadores   y   la   incorporación   de   personal   de  
administración  y   servicios   especializado   en   la   gestión  de   la   investigación  y   el  
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conocimiento   (41.2.e))   se   establecen   como   objetivos   de   las   administraciones,  
dentro  de  su  actividad  de  fomento  de  la  investigación  científica  y  el  desarrollo  
tecnológico.  

Especial  relevancia  adquiere  el  artículo  83  LOU,  que  viene  a  sustituir  al  
antiguo   artículo   11   de   la   Ley   de   Reforma  Universitaria,   el   cual   permitía,   por  
primera   vez   en   el   sistema   universitario   español,   que   los   profesores  
universitarios  pudieran  contratar  la  realización  de  actividades  de  investigación  
con   agentes   públicos   o   privados.      Tras   la  modificación   de   2007,   se   incluye   la  
posibilidad   de   que   los   profesores   se   incorporen   a   las   empresas   de   base  
tecnológica   que   puedan   crearse   a   partir   de   resultados   de   investigación   o  
patentes,  mediante  la  obtención  de  una  excedencia  temporal  de  hasta  5  años  de  
duración.  

III.1.4.2. El  Real  Decreto  63/2006,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  
Estatuto  del  personal  investigador  en  formación  

Otra  disposición  a   tener  en  cuenta  para   la  definición  del  marco   jurídico  
de   aplicación   al   derecho   de   propiedad   industrial   que   pueda   derivar   de   las  
invenciones  llevadas  a  cabo  por  el  personal  investigador  de  las  universidades  es  
el  EPIF,  aprobado  en  2006.    Sin  embargo,  esta  norma  es  muy  parca  en  cuestiones  
de   propiedad   industrial   y   contiene   exclusivamente   una   remisión   a   lo   que   se  
disponga   en   la   respectiva   convocatoria   para   la   determinación   de   los   posibles  
derechos  de  este  personal  sobre  la  propiedad  industrial,  dentro  del  marco  de  la  
LP.  

III.1.4.3. La  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía  Sostenible  

En  esta  misma  línea  de  reformas  normativas,  se  aprueba  el  4  de  marzo  de  
2011   la   LES,   cuyos   principales   objetivos   son   el   fomento   de   la   investigación  
científica  y  técnica,  así  como  de  la  innovación  y  la  contribución  a  un  desarrollo  
sostenible.      Para   el   cumplimiento  de  dichos   objetivos,   la   LES   recoge  medidas  
para  impulsar  la  innovación,  la  actividad  investigadora  y  la  transferencia  de  sus  
resultados  al   sector  productivo,  así   como  una   reducción  del   coste  de   las   tasas  
relativas   a   la   propiedad   industrial   y   un   incremento   de   la   deducción   en   el  
Impuesto  de  Sociedades  por  actividades  de  innovación  tecnológica.  

Esta  norma  establece  que  los  resultados  de  actividades  de  investigación,  
así  como  el  derecho  a  solicitar  los  títulos  de  propiedad  industrial,  pertenecerán  
a   la  universidad  (art.  54.1).     En   lo  que  se  refiere  al   régimen  de   transmisión  de  
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derechos   sobre   resultados   de   la   actividad   investigadora,   la   LES   ha   supuesto  
cambios   de   consideración   respecto   a   la   situación   anterior145.   Hasta   su  
aprobación,   el   régimen   aplicable   se   contenía   en   la   Ley   del   Patrimonio   de   las  
Administraciones   Públicas146,   en   virtud   de   cuyos   artículos   107   y   144,   el  
procedimiento   general   para   la   adjudicación   de   la   explotación   de   derechos  
patrimoniales   era   el   concurso,   en   tanto   que   la   enajenación   de   derechos   de  
propiedad  incorporal147  se  realizaba  por  subasta  pública148.    

Tras   la  aprobación  de   la  LES,  se  establece  una  relación  de  supuestos  en  
los  que   la   transmisión  de  derechos  de   las  Administraciones  Públicas  sobre   los  
resultados   de   la   actividad   investigadora   podrá   efectuarse   mediante  
adjudicación   directa.   Esta   relación   es   lo   suficientemente   amplia   como   para  
configurar   un   régimen   en   el   que   podrá   utilizarse   de   forma   mayoritaria   la  
adjudicación   directa   como   forma   de   transmisión   de   los   DDPI,   lo   que   puede  
suponer   un   instrumento   importante   para   que   las   universidades   mejoren   la  
comercialización   de   estos   derechos.      Si   no   concurren   estos   supuestos,   las  
administraciones   deberán   realizar   la   transmisión  mediante   un   procedimiento  
basado   en   la   concurrencia   competitiva   de   interesados   y   en   una   adecuada  
publicidad  (art.  55).    En  este  sentido,  es  relevante  por  la  agilidad  que  otorga  al  
procedimiento   la   previsión   de   que   la   difusión   del   objeto   y   condiciones   de   la  
transmisión   pueda   realizarse   a   través   de   las   páginas  web   institucionales.      La  
LES  obliga  a  que  el  procedimiento  asegure  el  secreto  de  las  proposiciones  y  la  
adjudicación   a   la   proposición   económicamente   más   ventajosa.   No   debe  
interpretarse  esto  como  una  remisión  directa  a  la  subasta,  puesto  que  si  bien  es  
cierto   que   en   la   subasta   la   adjudicación   se   realiza   a   la   proposición   más  
interesante  desde  el  punto  de  vista  del   importe,   entendemos  que   la  expresión  
“proposición  económicamente  más  ventajosa”  ampara  perfectamente  la  posibilidad  
de   considerar   otros  parámetros   con   contenido   económico  para   la   universidad  

                                                                                                 
145  Massaguer  Fuentes  opina  que  la  regulación  de  algunos  aspectos  referidos  a  la  protección  jurídica  y  transferencia  de  
los  resultados  de  la  investigación,  que  han  sido  también  incluidos  en  la  LCTI,  no  siempre  de  manera  coincidente,  puede  
obedecer  a   la  necesidad,  percibida  durante  su  proceso  de   tramitación,  de  dotar  de  contenido  sustancial  a   la  LES,  que  
inicialmente   tenía  un  contenido  mucho  más  programático,  orientado  a   fijar   la  estrategia  de   los  poderes  públicos  para  
producir   un   cambio   del   modelo   de   crecimiento   económico   (J.   MASSAGUER   FUENTES,   “La   protección   jurídica   de   los  
resultados  de  la  investigación  universitaria  por  medio  de  propiedad  intelectual”,  en  Estudios  de  Derecho  Mercantil.  Libro  
homenaje  al  Prof.  Dr.  Dr.  h.c.  José  Antonio  Gómez  Segade,  Marcial  Pons,  Madrid,  2013,  p.  744).  
146  “LEY  33/2003,  DE  3  DE  NOVIEMBRE,  DEL  PATRIMONIO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS”.  
147   Los   DDPI   de   las   Administraciones   Públicas   entran   dentro   de   ambas   categorías,   son   derechos   patrimoniales   e  
igualmente  derechos  de  propiedad  incorporal.  
148  Con  las  excepciones  previstas  en  la  propia  Ley.    En  el  caso  de  la  adjudicación  de  la  explotación  de  derechos  cuando,  
por  las  peculiaridades  del  bien,  la  limitación  de  la  demanda,  la  urgencia  resultante  de  acontecimientos  imprevisibles  o  
la  singularidad  de  la  operación,  proceda  la  adjudicación  directa.    En  el  caso  de  la  enajenación  de  DDPI,  podrá  realizarse  
de   forma   directa   cuando   concurra   alguna   de   las   circunstancias   previstas   en   el   artículo   137.4,   circunstancias   de  
concurrencia  poco  probable  en  el  caso  de  derechos  incorporales.  
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relacionados   con   condiciones   de   explotación,   otras   colaboraciones   en  
investigación   u   otros,   que   aconsejarían   el   uso   del   concurso   como   forma   de  
adjudicación,   con   objeto   de   valorar   adecuadamente   la   proposición   más  
ventajosa  en  su  conjunto149.  

Las   transmisiones   de   derechos   sobre   resultados   de   investigación   se  
regirán  por   el   derecho  privado,   aunque   obliga   a   la   universidad   a  declararlos,  
con   carácter   previo   a   su   transmisión,   no   necesarios   para   la   defensa   o   mejor  
protección   del   interés   público.   En   todo   caso,   la   transmisión   se   efectuará  
mediando   contraprestación   económica   correspondiente   al   valor   de   mercado.    
Esta  declaración  de  la  LES  imposibilita  la  donación,  y  hurta  a  la  voluntad  de  las  
partes   la   fijación   libre  del  precio,  en   lo  que  parece  un   intento  de  garantizar   la  
protección   de   los   intereses   públicos.      Otra   medida   prevista   en   la   LES   para  
salvaguardar  los  derechos  económicos  de  la  universidad  en  los  procedimientos  
de   transmisión   de   sus   derechos   sobre   resultados   de   investigación   es   la  
necesidad  de  incluir  cláusulas  de  mejor  fortuna  en  el  contrato,  que  permitan  a  la  
universidad   resarcirse   cuando   se   obtengan   plusvalías   por   sucesivas  
transmisiones  o  se  aprecie  con  posterioridad  que  el  valor  de  la  transferencia  fue  
inferior  al  del  derecho  transmitido  (art.  55)  150.  

Aumenta  la  esfera  de  capacidades  de  las  universidades,  a  las  que  permite  
participar  en  el  capital  de  sociedades  mercantiles  dedicadas  a  la  investigación,  
el   desarrollo   o   la   innovación,   o   la   explotación   de   derechos   de   propiedad  
industrial  (art.  56).  

En  el  ámbito  de  las  medidas  de  promoción  de  los  derechos  de  propiedad  
industrial,   la   LES   reduce   con   carácter   global   un   18%   el   importe   de   las   tasas  

                                                                                                 
149   En   esta   misma   línea   se   manifiesta   R.   ESTUPIÑÁN   CÁCERES,   “Procedimiento   para   la   transmisión   a   terceros   de   los  
derechos   sobre   los   resultados   de   la   actividad   investigadora”,   en   Régimen   jurídico   de   la   transferencia   de   resultados   de  
investigación,  La  Ley,  Madrid,  2012,  p.  244.  
150   Sobre   las   cláusulas  de  mejor   fortuna,  G.  VICENTE  LACAMBRA,   “El  nuevo   régimen  de   la   transferencia  de   tecnología  
entre   las   entidades   públicas   de   investigación   y   la   empresa”,   cit.,   pp.   423-‐‑448.   El   autor   considera   que   supondrán   un  
obstáculo   para   los   procesos   de   transferencia,   al   trasladar   el   riesgo   económico   de   la   explotación   a   la   empresa  
adjudicataria,  que  tendrá  que  abonar  el  valor  de  mercado  de  la  tecnología  que  recibe  en  el  momento  de  la  transferencia  
y  quedar  obligada  a  una   compensación  posterior   en   función  de   las  plusvalías  obtenidas   en   caso  de   comercialización  
exitosa.  En  nuestra  opinión,  sin  embargo,  esta  previsión  pretende  mantener  el  equilibrio  en  la  relación  económica  entre  
las  partes,  de  manera  que  se  produzca  una  compensación  en  caso  de  que  la  explotación  de  la  invención  generada  por  la  
universidad   se   separe   de   forma  muy   considerable   de   la   valoración   económica   que   se   realizó   en   el   momento   de   la  
transferencia.    La  dificultad  de  realizar  una  valoración  económica  precisa  con  carácter  previo  y  la  necesaria  salvaguarda  
de   los   intereses   públicos   (piénsese   que   la   tecnología   se   ha   obtenido   mediante   la   inversión   de   recursos   públicos)  
justifican   esta   disposición.      No   obstante,   no   es   menos   cierto   que   la   previsión   contempla   exclusivamente   una  
compensación  al  alza,  nunca  a  la  baja,  lo  que  supone  que  la  empresa  asume  el  riesgo  en  caso  de  no  conseguir  beneficios  
de  explotación,  y  que  los  elementos  de  incertidumbre  son  siempre  disuasorios  para  la  relación  entre  las  empresas  y  las  
universidades,   por   lo   que   el   temor   a   que   estas   cláusulas   se   conviertan   una   barrera   para   la   comercialización   de  
resultados  de  investigación  estará  fundado  si  no  se  hace  un  uso  razonable  de  las  mismas.  
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administrativas151,  y  exhorta  a  la  OEPM  a  que  adopte  medidas  que  agilicen  los  
trámites   de   concesión   de   los   derechos   y   reduzcan   los   plazos   máximos   de  
aplicación  en  dichos  procedimientos.  

Por   otra   parte,   la   LES   demanda   a   las   universidades   que   fomenten  
interacciones   entre   la   cultura   académica   y   la   cultura   empresarial,   con   el  
objetivo,  entre  otros,  de  promover  la  innovación,  y  que  potencien  sus  funciones  
de  investigación  y  de  transferencia  de  conocimiento  a  la  sociedad,  colaborando  
con   el   sector   productivo   a   través   de   cualquier   instrumento   admitido   por   el  
ordenamiento   jurídico,   entre   los   cuales   se   encuentran   la   constitución   de  
empresas   innovadoras   de   base   tecnológica   y   la   generación   de   polos   de  
innovación,  mediante   la   concurrencia  de   centros  universitarios  y  de  empresas  
en  un  mismo  espacio  físico  (arts.  63  y  64).  

Por  último,  la  LES  incentiva  económicamente  la  implicación  por  parte  de  
las   empresas   en   la   realización   de   actividades   de   investigación   y   desarrollo   e  
innovación   tecnológica,   mediante   el   incremento   de   la   deducción   fiscal   en   el  
impuesto   de   sociedades,   del   8   al   12   por   ciento152,   por   razón   de   dichas  
actividades.  

III.1.4.4. La   Ley   14/2011,   de   1   de   junio,   de   la   Ciencia,   la   Tecnología   y   la  
Innovación  

“El   esfuerzo   realizado   por   España   en   las   dos   últimas   décadas   por   situar   su  
ciencia   a   nivel   internacional   debe   complementarse   ahora   con   un  mayor   énfasis   en   la  
investigación  técnica  y  el  desarrollo  tecnológico  y  en  la  transferencia  de  los  resultados  de  
investigación  hacia  el  tejido  productivo.”  

Así  proclama  la  LCTI,  en  su  preámbulo,  su  apuesta  por  la  investigación  y  
la   innovación   como   medios   para   conseguir   una   economía   basada   en   el  
conocimiento,   siguiendo   las   recomendaciones   del   Grupo   de   Análisis   de   la  
Estrategia  de  Lisboa153.  

Los  objetivos  generales  que  define  la  LCTI  (art.  6),  para  cuya  consecución  
se   prevé   la   elaboración   por   el   Ministerio   de   Ciencia   e   Innovación   de   una  
Estrategia  Española  de  Innovación,  son:  

                                                                                                 
151  Esta  reducción  se  llevará  a  cabo  durante  el  período  2010-‐‑2012.  
152   A   través   de   la  modificación   del   Real   Decreto   Legislativo   4/2004,   de   5   de  marzo,   por   el   que   se   aprueba   el   Texto  
Refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades.  
153  La  Estrategia  de  Lisboa  es  un  plan  de  desarrollo  de  la  Unión  Europea,  aprobado  por  el  Consejo  Europeo  en  Lisboa,  el  
23  y  24  de  marzo  de  2000.  
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1. El   fomento   de   la   investigación   científica   y   técnica,   mediante   la  
creación  de  un  entorno  económico,  social,   cultural  e   institucional  
favorable  al  conocimiento  y  a  la  innovación.  

2. El  impulso  de  la  transferencia,  favoreciendo  la  interrelación  de  los  
agentes  que  participan  en  ella.  

3. El  fomento  de  la  innovación  en  todos  los  sectores  y  en  la  sociedad.  

La   Ley   define   los   derechos   que   tiene   el   personal   investigador   de   las  
universidades,  entre  los  cuales  se  encuentran  los  relacionados  con  la  propiedad  
industrial   derivada   de   la   investigación.   Así,   proclama   el   derecho   de   este  
personal   a   ser   reconocido   como   autor   y   a   participar   en   los   beneficios   que   se  
obtengan  de  la  explotación  de  los  resultados  de  las  actividades  de  investigación,  
desarrollo   o   innovación   en   que   haya   participado   (art.   14).   Se   autoriza   la  
movilidad  del  personal  investigador  de  las  universidades  para  la  realización  de  
labores   de   investigación,   desarrollo   tecnológico,   transferencia   o   difusión   del  
conocimiento   (art.   17),   así   como   la  prestación  de   servicios  de  este  personal  en  
sociedades   mercantiles   creadas   o   participadas   por   la   universidad   (art.   18.1).    
Para  ello,  deja  sin  efecto  determinadas  limitaciones  previstas  en  el  régimen  de  
incompatibilidades  del  personal  público154  (art.  18.3).  

Por   otro   lado,   se   adoptan  medidas   para   el   estímulo  de   la   transferencia  
del  conocimiento,  como  las  tendentes  a  potenciar  la  actividad  de  transferencia  a  
través   de   las   oficinas   de   transferencia   de   resultados   de   investigación,   a  
desarrollar  la  transferencia  inversa  del  conocimiento  o  a  difundir  los  resultados  
de  la  investigación,  así  como  a  protegerlos  (art.  33).  Se  establece  la  posibilidad  
de   que   los   agentes   públicos   del   Sistema   Español   de   Ciencia   y   Tecnología,  
incluidas   las   universidades   públicas,   puedan   suscribir   convenios   de  
colaboración   entre   sí   o   con   agentes   privados   que   realicen   actividades   de  
investigación  científica  y  técnica,  para  la  realización  conjunta  de  actividades  de  
investigación   científica,   desarrollo   e   innovación,   de   creación   de   centros   de  
investigación,   de   financiación   de   proyectos   científico-‐‑técnicos   singulares,   de  
formación   de   personal   científico,   de   divulgación   científica   y   tecnológica   o   de  
uso  compartido  de  instalaciones  y  medios  para  el  desarrollo  de  actividades  de  
investigación   científica,   desarrollo   e   innovación.      Estos   convenios   habrán   de  

                                                                                                 
154  En  concreto,  los  artículos  12.1.b)  y  d)  y  16  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del  personal  al  
servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  referidos  a  la  participación  del  personal  en  consejos  de  administración  o  en  el  
capital  social  de  empresas,  así  como  a  las  prohibiciones  de  compatibilidad.  
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contener  las  aportaciones  realizadas  por  los  participantes,  así  como  el  régimen  
de  distribución  y  protección  de   los  derechos   y   resultados  de   la   investigación,  
cuya  transmisión  se  deberá  realizar  con  una  contraprestación  que  corresponda  a  
su  valor  de  mercado,  y  su  objeto  no  podrá  coincidir  con  el  correspondiente  a  los  
contratos   regulados   en   la   legislación   sobre   contratos   del   sector   público   (art.  
34)155.  

Para   llevar   a   cabo   acciones   de   transferencia   de   conocimiento,   las  
universidades  podrán  suscribir,   con  arreglo  al  derecho  privado,   los   siguientes  
contratos  (art  36):  

1. Contratos  para  la  constitución  o  participación  en  sociedades.  

2. Contratos  de  colaboración  para   la  valorización  y  transferencia  de  
resultados  de  investigación,  desarrollo  e  innovación.  

3. Los  contratos  previstos  por  el  artículo  83  de  la  LOU,  con  entidades  
públicas   y   privadas,   para   la   prestación   de   servicios   de  
investigación  y  asistencia  técnica.  

Dentro  de  los  ejes  prioritarios  del  Plan  Estatal  de  Innovación,  se  prevé  el  
impulso   de   instrumentos   conjuntos   en   el   ámbito   de   la   Unión   Europea   para  
proteger  la  propiedad  industrial  (art.  44.4).  

La  LCTI  también  introduce  modificaciones  en  algunas  leyes,  en  aspectos  
relacionados   con   la   investigación,   la   transferencia   del   conocimiento   y   la  
propiedad  industrial.    En  concreto,  modifica:  

1. La   ley  de   incompatibilidades  del  personal  público,  para  permitir  
la   compatibilidad   para   el   desempeño   de   un   segundo   puesto   de  
carácter   investigador  en  el   sector  público  o  para   la  prestación  de  
servicios   en   sociedades   creadas   o   participadas   por   la  
universidad156.  

                                                                                                 
155   G.   VICENTE   LACAMBRA,   “El   nuevo   régimen   de   la   transferencia   de   tecnología   entre   las   entidades   públicas   de  
investigación  y   la   empresa”,   cit.,   p.   439.  El   autor  valora  positivamente   la   regulación  del   artículo   34  LCTI  por   cuanto  
aporta  cierta  concreción  al  concepto  de  «convenio  de  colaboración»,  al  definir  algunos  de  sus  elementos,  si  bien  estima  que  
la  regulación  ha  sido  insuficiente  para  resolver  la  situación  de  indefinición  apreciada  por  la  Jurisprudencia  (la  STS  de  18  
de  febrero  de  2004,  Sala  Tercera  de  lo  Contencioso  Administrativo  menciona  la  ausencia  de  una  definición  legal  de  los  
convenios  de  colaboración,  así  como  de  un  concepto  doctrinal  «netamente  perfilado  sobre  su  naturaleza»).  
156   La   disposición   final   primera  da   una   nueva   redacción   al   párrafo   primero  del   artículo   4.2   y   al   artículo   6   de   la   Ley  
53/1984.  
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2. La  LP,  aclarando  que   la  participación  en  beneficios  derivados  de  
las   invenciones   del   personal   investigador   de   entes   del   sector  
público,   que   debe   establecerse   por   el   Gobierno,   no   tendrá  
naturaleza  retributiva  o  salarial.    La  modificación  también  permite  
que   las  Comunidades  Autónomas   puedan   desarrollar   regímenes  
específicos   para   el   personal   de   sus   entes   públicos   de  
investigación157.  

3. La  LOU,   para   incorporar   en   el   patrimonio  de   la   universidad   los  
derechos   de   propiedad   industrial   de   los   que   sea   titular   y   para  
extender  al  personal  docente  e   investigador  de   las  universidades  
la   regulación   de   movilidad   del   personal   de   investigación   que  
establece  la  LCTI158.  

4. La   ley   de  mecenazgo,   incorporando   entre   los   fines   a   los   que   les  
resultan  de   aplicación   los   incentivos   fiscales   los  de   investigación  
científica,   desarrollo   o   innovación   tecnológica   y   los   de  
transferencia  de  la  misma  hacia  el  tejido  productivo159.  

III.1.4.5. El  borrador  del  Estatuto  del  Personal  Docente  e  Investigador,  de  7  
de  enero  de  2011  

La  disposición  adicional   sexta  de   la  LOMLOU  encomienda  al  Gobierno  
la  aprobación  de  un  estatuto  del  personal  docente  e   investigador  universitario  
(PDI),   que   incluya   las   condiciones   en   las   que   los   profesores   e   investigadores  
universitarios  podrán  participar  en  la  gestión  y  explotación  de  los  resultados  de  
su   investigación.   A   pesar   de   que   el   plazo   otorgado   para   llevar   a   cabo   esta  
disposición   era   de   un   año   desde   la   entrada   en   vigor   de   la   LOMLOU,   sigue  
pendiente   de   aprobación   el   nuevo   estatuto   del   PDI.      No   obstante,   en   la  
propuesta  de  borrador  resultante  de  las  negociaciones  de  la  reunión  de  la  Mesa  
Sectorial   de  Universidades,   de   7   de   enero   de   2011,   se   incluyen   los   siguientes  
aspectos   referidos   a   la   propiedad   industrial   y   a   la   transferencia   del  
conocimiento:  

                                                                                                 
157  Disposición   final  segunda.  Nueva  redacción  del  artículo  20.9  de   la  “LEY  11/1986,  DE  20  DE  MARZO,  DE  PATENTES  DE  
INVENCIÓN  Y  MODELOS  DE  UTILIDAD”.  
158  Mediante  la  disposición  final  tercera  añade  un  apartado  5  al  artículo  80,  así  como  un  apartado  1  bis  y  un  apartado  3  a  
la  disposición  adicional  décima.  
159  La  disposición  final  cuarta  modifica  el  apartado  1  del  artículo  3  y  añade  un  párrafo  e)  al  artículo  16  de  la  Ley  49/2002,  
de  23  de  diciembre,  de  régimen  fiscal  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y  de  los  incentivos  fiscales  al  mecenazgo.  
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− Entre  las  funciones  del  profesorado  se  incluyen  expresamente  las  
relacionadas  con  la  generación  del  conocimiento  y  su  transmisión,  
difusión   o   aplicación,   reclamando   una   mayor   implicación   en   la  
gestión   y   en   la   transferencia   de   conocimiento,   como   actividades  
que  potencian  la  innovación.  

− Para   el   desarrollo   de   sus   funciones,   el   PDI   podrá   tener   una  
intensificación  en   las  actividades  de   investigación  e   innovación  y  
transferencia.      Entre   las   actividades   de   innovación   se   incluyen  
expresamente  el  desarrollo  de  patentes  y  licencias.  

− La  evaluación  académica  global  del  profesorado  tendrá  en  cuenta  
los  méritos  por  innovación  y  transferencia  de  conocimiento160.    

− Se   potencia   la   movilidad   del   PDI   entre   los   sectores   público   y  
privado,  incorporando  la  movilidad  temporal  para  la  explotación  
de  los  resultados  de  la  investigación,  en  forma  de  excedencia  por  
incorporación   a   empresas   de   base   tecnológica,   prevista   en   la  
redacción  actual  del  artículo  83  de  la  LOU.  

III.2. LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL:  MARCO  NORMATIVO  

III.2.1. LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL.   CONCEPTO   Y  
CONTENIDO  

Sin   perjuicio   de   su   diferente   concepción   a   nivel   internacional161   y   su  
constante   evolución162,   en  España  distinguimos   entre   la  propiedad   intelectual,  
que   regula   creaciones   espirituales   en   el   ámbito   del   arte   y   la   cultura,   y   la  
propiedad   industrial163,   que   engloba   los   derechos   reales   sobre   propiedades  

                                                                                                 
160  Junto  con  otras  iniciativas  en  la  misma  línea,  como  la  puesta  en  marcha  del  sexenio  de  transferencia  en  la  evaluación  
de  sexenios  del  PDI  o  la  potenciación  de  las  actividades  de  transferencia  del  conocimiento  en  los  criterios  de  evaluación  
de   las   solicitudes   de   acreditación   a   los   cuerpos   docentes   universitarios   (denominados   Principios   2.0),   esta   medida  
pretende  paliar  una  de  las  flaquezas  más  claramente  detectadas  en  nuestro  sistema  de  transferencia  de  conocimiento:    la  
falta  de  consideración  del  currículo  tecnológico  en  la  evaluación  de  los  méritos  del  profesorado.  
161   COMISIÓN   EUROPEA,   “Un  mercado   único   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual.   Estimular   la   creatividad   y   la  
innovación  para  generar  crecimiento  económico,  empleos  de  calidad  y  productos  y  servicios  de  excelencia  en  Europa.  
COM(2011)  287  final.”,  cit.,  p.  5.  En  el  ámbito  internacional  todas  las  tipologías  de  derechos  sobre  creaciones  se  agrupan  
bajo   la   denominación   «Intellectual   Property   Rights»   (IPR),   que   engloba   los   derechos   de   autor   y   derechos   afines,   las  
patentes,   las  marcas,   las  indicaciones  geográficas,   las  obtenciones  vegetales  y  los  dibujos  y  modelos  (industriales  y  de  
utilidad).  
162  B.  UBERTAZZI,  “La  ley  aplicable  a  los  contratos  de  transferencia  de  tecnología”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  
autor,  27,  2006,  p.  448.  
163  Sobre  el  concepto  de  Propiedad  Industrial,  puede  verse  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Propiedad  Industrial”,  en  Tecnología  y  
derecho:  estudios  jurídicos  del  Prof.  José  Antonio  Gómez  Segade  recopilados  con  ocasión  de  la  conmemoración  de  los  XXV  años  de  
cátedra,  Marcial  Pons,  Madrid,  2001,  pp.  73-‐‑75.  
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incorporales,  en  concreto  creaciones  de  tipo  técnico,  orientadas  a   la  resolución  
de  problemas  prácticos   relacionados  con  el   fomento  de   los  bienes  económicos  
en  la  esfera  de  la  industria164.  

La   propiedad   industrial   comprende   tres   tipos   de   objetos,   protegibles   a  
través  de  distintas  modalidades  de  derechos  de  propiedad  industrial:  

1. Las   soluciones   técnicas   nuevas   (patentes   de   invención   y   modelos   de  
utilidad165)    

2. Las  creaciones  formales  de  aplicación  industrial  (diseños  industriales166).  

3. Los   signos   distintivos   de   carácter   mercantil   (marcas   y   nombres  
comerciales).  

Figura  8.  Derechos  de  Propiedad  Industrial  

  
Fuente:  elaboración  propia  

                                                                                                 
164  H.  ALLART,  Traité   Théorique   et   pratique   des   brevets   d’invention,   París,   1911,   p.   1;  A.  RAMELLA,  Tratado   de   la   propiedad  
industrial,  Trad.  esp.  de  «Revista  de  Legislación  y  Jurisprudencia»,  Madrid,  1913.  
165  Aunque  los  modelos  de  utilidad  no  se  contemplan  en  todas  las  legislaciones,  sí  en  la  española.  El  modelo  de  utilidad  
viene  a   considerarse  una  «invención  menor»,   en   la  que   la   innovación   radica   en  una  nueva   configuración,   estructura  o  
constitución  que   le   atribuye   alguna  ventaja  práctica  para   su  uso  o   fabricación   (art.   143.1  LP).   El   adjetivo  «menor»   no  
guarda  relación  con  su  valor  económico,  con  su  volumen  físico  o  con  su  grado  de  complicación  técnica,  sino  únicamente  
con  el  menor  grado  de  esfuerzo  inventivo  (I.  GONZÁLEZ  LÓPEZ,  “La  protección  jurídica  de  las  invenciones  menores  en  
Europa:  el  gran  reto  de  la  armonización  comunitaria”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  25,  2004,  p.  98).  En  la  
normativa   actual   (art.   145.1   LP)   las   exigencias   de   novedad   y   actividad   inventiva   para   el   modelo   de   utilidad   deben  
juzgarse  con  referencia  al  estado  de  la  técnica  constituido  por  todo  aquello  que  antes  de  la  fecha  de  la  presentación  de  la  
solicitud  de  protección  como  modelo  ha  sido  divulgado  en  España,  lo  que  constituye  una  especialidad  normativa  de  los  
modelos  de  utilidad  frente  a  las  patentes  de  invención,  cuyo  análisis  sobre  el  estado  de  la  técnica  no  se  limita  al  ámbito  
nacional  (“STS  9149/2012,  DE  7  DE  DICIEMBRE  DE  2001”).  No  obstante,  la  LP2015  modifica  este  aspecto  (art.  139),  indicando  
que  el  estado  de  la  técnica  con  referencia  al  cual  deben  juzgarse  la  novedad  y  la  actividad  inventiva  de  los  modelos  de  
utilidad  será  el  mismo  que  el  establecido  para   las  patentes.  Sobre   la   figura  del  modelo  de  utilidad,  puede  verse  J.  M.  
OTERO  LASTRES,  “El  modelo  de  utilidad”,  en  Derecho  y  Tecnología:  curso  sobre  innovación  y  transferencia,  Ariel,  Barcelona,  
1990;   así   como   G.   PENAS   GARCÍA,   “Modelos   de   Utilidad”,   en   Compendio   práctico   sobre   la   protección   de   la   propiedad  
industrial:  una  visión  renovada  en  España,  Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012.  
166   En   el   ámbito   comunitario   se   denominan   dibujos   y   modelos   industriales   y   aluden   a   las   innovaciones   sobre   la  
apariencia,  forma,  aspecto  o  estética  de  un  producto  o  de  su  presentación,  que  no  suponen  una  utilidad  práctica.  
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Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  la  definición  más  amplia  de  la  propiedad  
industrial   cabe   incluir   también   lo   que   se   conoce   como   know-‐‑how167   (o   secreto  
industrial),   cuya   protección   deriva   de   las   normas   de   competencia   desleal.   El  
know-‐‑how   se   configura   como   un   secreto   sobre   conocimientos   de   carácter  
industrial,  comercial  o  para   la  prestación  de  un  servicio,  cuya  posesión  otorga  
una   ventaja   competitiva   y   que   se   procuran   mantener   a   salvo   de   los  
competidores168.      La   Comisión   Europea,   bajo   la   denominación   “conocimientos  
técnicos”  lo  ha  definido  como  un  conjunto  de  información  práctica  no  patentada  
derivada   de   pruebas   y   ensayos,   que   reúne   las   siguientes   notas:   es   secreta,   es  
decir,   no   de   dominio   público   o   fácilmente   accesible;   es   sustancial,   es   decir,  
importante   y   útil   para   la   producción   de   los   productos   contractuales;   y   es  
determinada,   es   decir,   descrita   de   manera   suficientemente   exhaustiva   para  
permitir  verificar  si  se  ajusta  a  los  criterios  de  secreto  y  sustancialidad169.  

En   lo   que   respecta   al   ámbito   del   presente   trabajo,   se   estudiará   sólo   la  
propiedad  industrial  referida  a  las  soluciones  técnicas,  y  más  concretamente,  a  
las  patentes  de  invenciones.  

III.2.2. CARACTERÍSTICAS   DE   LOS   DERECHOS   DE  
PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

Los  derechos  de  propiedad  industrial  (DDPI)  surgen  con  la  vocación  de  
proteger   las   creaciones   humanas   que   aportan   soluciones   de   interés   para   la  
industria,   fomentando   su   desarrollo   y   su   extensión.   Las   principales  
características   de   estos   derechos   pasan   por   ser   derechos   exclusivos   y  
excluyentes,   registrales,   territoriales,   con   vocación   internacional   y  
temporalmente   limitados170.   Como   se   ha   comentado,   aunque   se   trata   de  
características   que   se   presentan   en   todas   las   modalidades   de   DDPI,   nos  

                                                                                                 
167   Expresión   que   deriva   de   la   frase   inglesa   «to   know   how   to   do   it»   (saber   cómo  hacerlo).   Puede   verse   un   estudio   del  
concepto  en  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “En  torno  al  concepto  de  know-‐‑how”,  en  Tecnología  y  derecho:  estudios  jurídicos  del  Prof.  
José  Antonio  Gómez  Segade   recopilados   con  ocasión  de   la   conmemoración  de   los  XXV  años  de   cátedra,  Marcial  Pons,  Madrid,  
2001.  
168  J.  MASSAGUER  FUENTES,  El  contrato  de  licencia  de  know-‐‑how,  Bosch,  Barcelona,  1989,  p.  35.  
169   Artículo   1.1.i)   del   “REGLAMENTO   (UE)   NÚM.   316/2014   DE   LA   COMISIÓN,   DE   21   DE   MARZO   DE   2014,   RELATIVO   A   LA  
APLICACIÓN  DEL  ARTÍCULO  101,  APARTADO  3,  DEL  TRATADO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA  A  DETERMINADAS  
CATEGORÍAS  DE  ACUERDOS  DE  TRANSFERENCIA  DE  TECNOLOGÍA”.  
170  Otero  Lastres  en  C.  FERNÁNDEZ-‐‑NÓVOA  Y  OTROS,  Manual  de  la  propiedad  industrial,  cit.,  p.  62  y  sigs.  Añade  el  autor  una  
característica  adicional,  cual  es  la  de  tratarse  de  derechos  regidos  por  el  principio  «ex  ubérrima  bona  fides»,  basándose  en  
la  Sentencia  de  23  de  enero  de  1981,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  en  la  que  el  tribunal  exige  para  el  ejercicio  
de  estos  derechos  la  buena  fe  en  grado  superlativo.  No  nos  detendremos  en  el  análisis  de  esta  característica,  puesto  que  
entendemos  que  es  una  premisa  aplicable  al  ejercicio  de  cualquier  derecho.  
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ceñiremos  a  las  manifestaciones  concretas  de  las  mismas  referidas  a  las  patentes  
de  invención,  siguiendo  a  Otero  Lastres.  

III.2.2.1. Derechos  exclusivos  y  excluyentes  

La  regulación  normativa  del  derecho  de  propiedad  industrial  en  España  
define  estos  derechos  como  de  exclusiva,  en   tanto  que  sólo  pueden  ejercer   las  
facultades  vinculadas  a  los  mismos  quienes  sean  sus  titulares.    En  el  caso  de  la  
patente,   sólo  su   titular  o  quien  esté  autorizado  por  éste  mediante  una   licencia  
podrá   llevar  a  cabo   la  válida  explotación  de   la  misma,  configurándose  para  el  
resto   una   prohibición   de   hacer.   Los   derechos   de   patentes   obedecen   al   interés  
público  de   fomentar   la   innovación  mediante   la   conversión  de   la   invención  en  
un  bien  excluible,  de  cuyo  uso  se  priva  a  todo  aquél  que  no  sea  el  titular  de  la  
patente  o  un  tercero  autorizado  por  éste171.  

Pero   además   de   exclusivos,   son   también   derechos   excluyentes,   puesto  
que   la   regulación   legal   permite   la   existencia   de   un   solo   titular   para   estos  
derechos,  no  siendo  posible  que  existan  varios  titulares  simultáneamente.  La  ley  
resuelve,  mediante  el  establecimiento  de  criterios  de  prioridad,  el   caso  de  que  
existan  varias  personas  con   la  posibilidad  de  reclamar  estos  derechos.     En  esa  
situación,   éstos   corresponderán  a  quien   los   solicite   en  primer   lugar.     Una  vez  
concedidos  correctamente  para  una  invención,  no  cabe  la   inscripción  posterior  
de  nuevos  titulares  que  hubieran  obtenido  por  sus  medios  la  misma  invención.  
Es  lo  que  se  conoce  como  efecto  de  bloqueo  en  el  mercado,  al  impedir  la  entrada  
de  otros  actores  en  el  ámbito  protegido.  

La  doctrina  reconoce  a  los  DDPI  un  doble  aspecto:  el  positivo,  que  define  
las  facultades  de  uso  de  las  que  está  provisto  el   titular  de  los  mismos  sobre  la  
invención  u  obtención.  Y  el  negativo,  o  ius  prohibendi,  que  es  el  que  determina  el  
ámbito  que  el  titular  de  los  derechos  puede  mantener  protegido  de  la  injerencia  
de   terceros,   reservándose  una  exclusividad  de  hacer  para  sí  y  detentando  una  
prohibición  de  hacer  sobre  el  resto.  

En   lo   que   afecta   a   las   patentes,   sin   embargo,   no   existe   en   la   Ley   una  
referencia   expresa   a   su   carácter   positivo.   El   art.   50   LP   regula   la   vertiente  
negativa   del   derecho,   al   regular   los   derechos   que   asisten   al   titular   de   una  
patente   para   impedir   que   otros   puedan   llevar   a   cabo   sin   su   autorización  

                                                                                                 
171  E.  AREZZO;  V.  D.  CATALDO,  “Alcance  de  la  patente  y  uso  del  producto:  (2a  parte)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  
de  autor,  28,  2007,  p.  23.  
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actuaciones   relacionadas   con   la   explotación  de   la  misma.  Probablemente,   esta  
manifestación  negativa  es  la  más  relevante  para  el  titular  de  la  patente,  puesto  
que   le   garantiza   la   reserva   de   la   posibilidad   de   explotación   del   objeto   de   la  
misma.  El  derecho  de  patente,  por   tanto,   se   separa  del   resto  de  DDPI   en   este  
aspecto,   de   forma   que   se   configura   con   un   carácter   exclusivamente   negativo  
que   faculta   a   su   titular   únicamente   para   prohibir   a   terceros   los   actos   de  
explotación  no  autorizados,  careciendo  de  un  componente  positivo,  entendido  
como  la  facultad  de  realizar  actos  de  explotación  de  la  invención  protegida  por  
la   patente172.   Dicho   de   otra   forma,   la   patente   no   otorga   por   sí   misma   a   su  
propietario  el  derecho  a  fabricar,  usar  o  vender  la  invención,  sino  sólo  a  excluir  
a   otros   de   la   posibilidad  de   hacerlo.   Téngase   en   cuenta   que   el   propietario   de  
una   patente   sólo   puede   fabricar   o   vender   la   invención   si   al   realizar   estas  
acciones   no   infringe   otras   patentes.   En   caso   de   que   la   explotación   de   una  
patente   afecte   a   otra,   se   requiere   autorización  del   propietario   de   ésta   para   su  
uso.  

III.2.2.2. Derechos  registrales  

Desde   la  producción  de   la   invención  hasta   la  obtención  del  derecho  de  
patente   pueden   distinguirse   tres   derechos:   el   derecho   sobre   la   invención,   el  
derecho  a  la  patente  y  el  propio  derecho  de  patente173.  

El   derecho   sobre   la   invención   pertenece   al   creador   de   la   misma,   que  
podrá   disponer   de   él   como   considere   dado   que   es   un   derecho   de   contenido  
patrimonial,  transmisible  por  cualquier  medio  admisible  en  Derecho.  

El  derecho  a   la  patente   se  atribuye  por  el  art.   10.1  LP  al   inventor  o   sus  
causahabientes.  El   titular  de   este  derecho  podrá   solicitar   la  patente,  pero   sólo  
podrá  adquirir   el  derecho  de  patente   cuando,  por   la   fecha  de  presentación  en  
España,   su   solicitud   tenga   la   mejor   prioridad   (art.   10.3   LP)   y   obtenga   la  
concesión  del  mismo.  

Los  efectos  de  este  derecho  de  patente  surgen  con  el  acto  administrativo  
de   concesión   y   su   necesaria   inscripción   en   el   registro   correspondiente,   tras   la  
tramitación  del  oportuno  procedimiento  previsto  en  la  normativa  (arts.  21  a  48  
LP).  El  art.  49  LP  declara  que  la  patente  “produce  sus  efectos  desde  el  día  en  que  se  

                                                                                                 
172   J.   MASSAGUER   FUENTES,   “El   contenido   y   alcance   del   derecho   de   patente”,  Actualidad   Jurídica   Uría   Menéndez,   vol.  
Número  especial,  homenaje  al  profesor  D.  Rodrigo  Uría  González  en  el  centenario  de  su  nacimiento,  2006,  p.  174.  
173   C.   FERNÁNDEZ  NÓVOA;   J.   A.  GÓMEZ   SEGADE,  La  modernización   del   derecho   español   de   patentes,  Montecorvo,  Madrid,  
1984.  
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publica  la  mención  de  que  ha  sido  concedida”.    En  este  sentido,  cabe  considerar  que  
la  concesión  e  inscripción  tienen  efectos  constitutivos,  puesto  que  de  estos  actos  
surgen  los  DDPI,  que  no  existían  con  anterioridad.  Esta  eficacia  constitutiva  del  
registro   es   matizada   por   Otero   Lastres,   apoyándose   en   la   falta   de  
inoponibilidad   frente  a   terceros  de  estas  actuaciones,  puesto  que   la  propia   ley  
regula  la  posibilidad  de  acciones  reivindicatorias  (arts.  11  y  12  LP)  que  pueden  
ejercerse  por  quienes  argumenten  tener  mejor  derecho  que  los  solicitantes  o  por  
titulares  de  patentes  ya  concedidas174.    Siendo  esto  así,  en  nuestra  opinión,  estas  
acciones  reivindicatorias  no  desvirtúan  el  carácter  registral  de   los  derechos  de  
propiedad   industrial.      El   efecto   constitutivo   de   la   concesión   e   inscripción   del  
derecho   lo   sería   sin   perjuicio,   como   no   podría   ser   de   otra   manera,   de   la  
posibilidad  de  revisión  judicial  de  estos  actos  administrativos.    En  esta  línea,  la  
propia   LP   establece   (art.   13)   determinadas   previsiones   relacionadas   con   los  
efectos  derivados  de   la   existencia  del  derecho  con  anterioridad  al   cambio  que  
pudiera   haberse   producido   por   efecto   de   una   sentencia   judicial,   llegando   a  
reconocer   derechos,   en   determinadas   condiciones,   al   anterior   titular   o  
licenciatario  de  buena  fe.  

III.2.2.3. Derechos  territoriales  

La   territorialidad   de   los   DDPI   es   una   característica   esencial   de   los  
mismos175.  Los  efectos  que  producen  estos  derechos  se  circunscriben  al  territorio  
del   Estado   que   los   ha   reconocido,   de   forma   que   quien   desee   atribuirse   las  
facultades  asociadas  a  los  mismos  en  un  determinado  territorio,  deberá  solicitar  
su  reconocimiento  en  el  mismo,  mediante  el  procedimiento  previsto,  de  acuerdo  
con   la   normativa   interna   del   Estado   de   que   se   trate176.   Esta   nota   de  
territorialidad  ha  obligado  a  los  Estados,  prácticamente  desde  los  inicios  de  los  
DDPI177,   a   adoptar   instrumentos   de   colaboración   entre   los   mismos   que  
permitieran  garantizar  la  protección  de  los  DDPI  a  nivel  internacional178.  

                                                                                                 
174  OTERO  LASTRES  en  C.  FERNÁNDEZ-‐‑NÓVOA  Y  OTROS,  Manual  de  la  propiedad  industrial,  cit.,  pp.  67-‐‑68.  
175   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  Problemática   actual   y   reforma   del   Derecho   español   de   patentes,  Montecorvo,  Madrid,  
1978,  p.  41.  Dice  Bercovitz  que  «la  protección  que  ofrecen  las  patentes  ha  sido  siempre  de  ámbito  estrictamente  territorial,  es  decir,  
que  la  patente  sólo  protege  la  invención  dentro  del  país  en  el  que  esa  patente  ha  sido  concedida».  
176   Sobre   la   eficacia   nacional   de   las   normas   sobre   patentes,   puede   verse   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ   CANO,   “Algunas  
nociones  preliminares  para  el  estudio  del  Derecho  de  Patentes”,  Revista  de  Derecho  Mercantil,  105-‐‑106,  1967,  p.  132  y  sigs.;  
J.   MASSAGUER   FUENTES,   Los   efectos   de   la   patente   en   el   comercio   internacional,   Bosch,   Barcelona,   1989,   p.   69   y   sigs.;  
“Aproximación   sistemática   general   al   Derecho   de   la   competencia   y   de   los   bienes   inmateriales”,   Revista   General   de  
Derecho,  544,  1990,  p.  262.  
177  El  Convenio  de  la  Unión  de  París  es  de  20  de  marzo  de  1883.  
178  F.  VICENT  CHULIÁ,  Introducción  al  derecho  mercantil,  vol.  2,  23a  ed.,  Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  2012,  p.  1390.  
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La  característica  de  la  territorialidad  está  íntimamente  relacionada  con  el  
carácter  de  concesión  pública  que  otorga  el  Estado  que  reconoce  un  derecho  de  
propiedad   industrial.   Como   consecuencia,   dicha   concesión   sólo   puede   tener  
efectos   en   el   ámbito   territorial   del   Estado   que   la   dispensa.   Ello   significa,  
además,  que  las  condiciones  de  obtención,  ejercicio  y,  en  su  caso,  defensa,  de  los  
derechos   que   se   obtengan   estarán   sometidas   al   ordenamiento   jurídico   del  
correspondiente  Estado.  

Así   pues,   las   notas   de   exclusividad   y   exclusión   de   los  DDPI   a   las   que  
aludíamos   con   anterioridad,   y   más   concretamente   el   efecto   de   bloqueo   del  
mercado,   al   que   nos   referíamos   al   tratar   del   carácter   excluyente,   sólo   se  
producen  en  el  ámbito  territorial  en  el  que  operan   los  mismos  y,  como  hemos  
mencionado,  sólo  operan  allí  donde  han  sido  reconocidos.  

III.2.2.4. Derechos  con  vocación  internacional  

Muy   relacionada   con   la   territorialidad   de   los   DDPI   se   encuentra   la  
cuestión   de   su   vocación   internacional.      Hoy   en   día   es   evidente   que   las  
relaciones  comerciales  no  pueden  limitarse  a  territorios  concretos,  siendo  cada  
vez  de  mayor   importancia,   cuantitativa  y   cualitativamente,   el   fenómeno  de   la  
globalización   de   los  mercados.      La   inmensa  mayoría   de   las   empresas   operan  
simultáneamente  en  diversos  sectores  de   la  actividad  económica  en   territorios  
administrados   por   varios   Estados.      Ante   esta   realidad,   los   DDPI   son  
instrumentos   que   tienen   un   impacto   muy   considerable   en   la   actividad   de  
comercio  internacional  que  llevan  a  cabo  las  empresas.  

Para   el   buen   funcionamiento   de   los   mercados   a   nivel   internacional  
resulta   necesario   que   exista   consenso   entre   los   Estados   en   relación   a   las  
previsiones  jurídicas  sobre  la  propiedad  industrial.    Esta  necesidad  ha  llevado  a  
los   Estados   a   establecer   acuerdos   multilaterales   para   la   armonización   de   las  
disposiciones  internas  sobre  derechos  de  propiedad  industrial,  de  forma  que,  en  
la  actualidad,   la  mayoría  de  Estados  han  suscrito   tratados   internacionales  que  
les  han  obligado  a  reconocer  en  su  propio  ordenamiento  interno  las  previsiones  
consensuadas  en  el  marco  de  dichos  instrumentos.  

Los  dos  principales  acuerdos  internacionales,  a  los  que  volveremos  más  
adelante   con  mayor  profundidad,   han   sido   el  Convenio  de   la  Unión  de  París  
para   la   protección  de   la   propiedad   industrial   (CUP)179   y   el  Acuerdo   sobre   los  

                                                                                                 
179  “CONVENIO  DE  PARÍS  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL,  DEL  20  DE  MARZO  DE  1883”.  
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Aspectos   de   los   Derechos   de   Propiedad   Intelectual   relacionados   con   el  
Comercio  (ADPIC)180,  de  suscripción  obligatoria  para  los  estados  que  quisieran  
formar   parte   de   la   Organización  Mundial   del   Comercio.      Por   efecto   de   estos  
acuerdos,   los   DDPI   tienen   una   regulación   muy      homogénea   en   la   inmensa  
mayoría  de  los  Estados.  

III.2.2.5. Derechos  temporalmente  limitados  

Los  DDPI   tienen  una  vigencia   temporal   limitada,  que  para   las  patentes  
viene  establecido  en  el  art.  49  LP  en  20  años  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  
solicitud,  aunque  los  efectos  se  vinculan  a  la  publicación  de  la  concesión.    En  el  
caso  de  las  patentes,  el  período  de  vigencia  es  improrrogable.  

No  obstante  lo  anterior,  la  Unión  Europea  ha  establecido  dos  excepciones  
a  este  período  de  vigencia,  mediante  el  Reglamento  (CEE)    número  1768/92  del  
Consejo,   de   18   de   junio   de   1992,   sobre   Certificado   Complementario   de  
Protección  para  los  medicamentos  y  el  Reglamento  (CE)  1610/96  del  Parlamento  
Europeo  y  del  Consejo,  de  23  de  junio  de  1996,  por  el  que  se  crea  un  Certificado  
Complementario   de   Protección   para   los   productos   fitosanitarios.   Los  
Certificados   Complementarios   de   Protección   (CCP)   son   títulos   de   propiedad  
industrial   que   extienden   la   protección   derivada   de   una   patente   hasta   un  
máximo   de   cinco   años   tras   su   caducidad.      Los   CCP   son   de   aplicación   a   las  
patentes   sobre   un   ingrediente   activo   o   combinación   de   ingredientes   activos,  
presentes  en  un  producto  farmacéutico  o  fitosanitario.    Su  existencia  se  justifica  
en   el   hecho   de   que   los   productos   farmacéuticos   o   fitosanitarios   requieren  
obtener,   con  carácter  necesario,  una  autorización  de  comercialización  previa  a  
su   inclusión   en   el   mercado,   que   se   encuentra   sujeta   a   un   procedimiento  
complejo  que  produce  habitualmente  un  retraso  considerable  en  la  posibilidad  
efectiva  de  utilizar  la  patente.    Los  CCP  pretenden  compensar  la  reducción  del  
tiempo   de   protección   efectiva   que   otorga   la   patente   a   estos   productos,  
permitiendo   la   extensión  de   sus   efectos,  una  vez   caducada   la  patente,  por  un  
período  igual  al  transcurrido  entre  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  de  la  
patente  de  base  y  la  fecha  de  la  primera  autorización  de  comercialización  en  la  
Comunidad   Europea,   menos   un   período   de   cinco   años.      En   todo   caso,   la  
duración  máxima  de  los  CCP  será  de  cinco  años.  

                                                                                                 
180   “ACUERDO   SOBRE   LOS   ASPECTOS   DE   LOS   DERECHOS   DE   PROPIEDAD   INTELECTUAL   RELACIONADOS   CON   EL   COMERCIO  
(ADPIC),  DE  15  DE  ABRIL  DE  1994  (MARRAKECH)”.  
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III.2.3. EL  DERECHO  DE  PATENTES:  SUS  FUNCIONES  

Los   costes   en   que   un   particular   o   una   empresa   pueden   incurrir   para  
llevar  a   cabo  una   investigación  que  permita  obtener  una   invención   suelen   ser  
muy   cuantiosos.   Piénsese   por   ejemplo   que,   en   España,   el   período   de   tiempo  
necesario   para   generar   una   invención   patentable   supera   los   12   meses   en  
aproximadamente   el   50%   de   los   casos181.   Además,   una   vez   obtenida   la  
invención,   su   explotación   supone   la   asunción   de   otros   riesgos   económicos  
considerables  relacionados  con  el  desarrollo  y  la  comercialización  del  producto,  
o  con  la  implantación  del  proceso  que  constituyan  el  objeto  de  la  patente.    Si  no  
existe  algún  mecanismo  que  permita  resarcirse  de  estos  costes,  probablemente  
nadie  estará  dispuesto  a  asumir  los  riesgos.  

Más   allá   del   resarcimiento   por   los   costes,   resulta   necesario   ofrecer,   a  
quienes  estén  dispuestos  a  ello,  un  estímulo  económico  para  llevar  a  cabo  estas  
actividades   de   investigación   e   inversión.      Este   estímulo   lo   genera   la   ventaja  
competitiva   que   disfruta   quien   goza   de   la   posibilidad   de   impedir   a   otros   la  
utilización   de   la   patente   sin   su   consentimiento.   Por   otra   parte,   el   progreso  
tecnológico   requiere   la   difusión   y   extensión   del   saber.      La   sociedad   está  
interesada   en   acceder   a   los   avances   y   nuevos   descubrimientos   generados,   de  
modo   que   se   asegure   la   transmisión   de   conocimientos   esenciales   para   crear  
nuevas  soluciones  técnicas.  

El  Derecho  de  Patentes  (DP)  intenta  conjugar  estas  variables,  mediante  la  
concesión  de  una  tutela  jurídica  que  permite  al  autor  de  la  invención  disponer  
de  un  monopolio  temporal  para  la  explotación  del  invento,  de  forma  que  exista  
una  garantía  para   resarcirse  de   los   costes   y  un   estímulo  para   llevar   a   cabo   la  
invención  y  la  explotación  de  la  misma,  y  para  comunicarla  a  la  sociedad.  

Los  objetivos  del  DP  son,  por  una  parte,  proteger  la  creación  del  inventor  
y   recompensarle   por   su   aportación   a   la   sociedad   y   por   otra,   estimular   las  
invenciones   y   su   explotación   industrial,   fomentando   la   transmisión   del  
conocimiento.   Mediante   la   reserva   exclusiva   que   supone   la   patente   para   su  
titular,  se  garantiza  que  pueda  resarcirse  de   los  costes  en  los  que  ha   incurrido  
para  obtener  la  invención  y  se  le  estimula  para  que  lleve  a  cabo  la  explotación  
de  la  misma,  asegurando  la  difusión  y  extensión  a  la  sociedad  del  nuevo  saber  
técnico  que  aporta  la  invención.  

                                                                                                 
181  M.  CECCAGNOLI  Y  OTROS,  PatVal-‐‑EU  survey,  cit.,  p.  35.  
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III.2.3.1. El  estímulo  para  el  inventor  

El  derecho  al  monopolio  que  supone  la  obtención  de  una  patente  es,  en  
parte,   la   compensación  a   los   esfuerzos   realizados  y  a   la   inversión  de   recursos    
que  ha  llevado  a  cabo  el  inventor  para  llevar  a  la  práctica  la  invención182.  Pero  
además   de   la   recompensa   por   la   obtención,   la   reserva   del   derecho   de  
explotación   en   exclusiva   de   las   invenciones,   pretende   también   ofrecer   una  
compensación   por   los   riesgos   que   puede   conllevar   la   propia   explotación   del  
invento.   Como   cualquier   otro   emprendedor,   quien   desee   explotar   una  
invención   tendrá   que   asumir   un   riesgo   económico,   que   podría   llegar   a  
desanimar   al   inventor   o   a   un   posible   emprendedor   de   llevar   a   cabo   las  
inversiones  necesarias  para   la  explotación.     En  esta   situación,   la  patente  actúa  
como   un   incentivo,   en   forma   de   recompensa   potencial   que   desactive   las  
amenazas  de  fracaso  económico  y  promueva  la  asunción  de  dichos  riesgos183.  

En   consecuencia,   la   garantía   de   exclusividad   que   permite   una  
explotación   pacífica   aspira   a   ofrecer   una   oportunidad  de   negocio   a   quien   sea  
capaz   de   desarrollar   y   poner   en   práctica   nuevas   ideas   que   estimulen   el  
progreso.    En  definitiva,  se  genera  un  estímulo  económico  tanto  para  el  inventor  
como   para   atraer   a   inversores   con   espíritu   emprendedor   que   colaboren   en   el  
impulso   tecnológico  mediante   la   oportunidad   empresarial   que   brinda   a   estos  
emprendedores  la  explotación  en  exclusiva  de  las  patentes.  

III.2.3.2. La  divulgación  a  la  sociedad  

Para  la  mayoría  de  autores,  sin  embargo,  la  atribución  de  un  monopolio  
temporal  al  inventor  atiende  en  mayor  medida,  más  que  a  la  recompensa  por  la  
invención,   al   fomento   de   la   divulgación   del   invento184,   que   permitirá   a   la  
sociedad  beneficiarse  del  mismo.  Los   antecedentes  históricos  muestran  que   la  
existencia  de  un  derecho  de  patentes  efectivo  promueve  el  progreso  técnico  y,  
por  tanto,  el  desarrollo  industrial,  social  y  económico,  en  tanto  que  la  ausencia  
del  mismo  provoca  el  efecto  contrario,  puesto  que  la  capacidad  de  inventiva  se  

                                                                                                 
182  M.  BOTANA  AGRA,  “Invención  y  patente”,  cit.,  p.  103.  Indica  el  autor  que  las  posibilidad  de  disfrutar  de  una  posición  
de   explotación   exclusiva   al   obtener   una   invención   pueden   resultar   un   estímulo   suficiente   para   que   los   humanos  
dediquen  esfuerzos  y  recursos  a  la  búsqueda  de  reglas  inventivas.  
183  C.  FERNÁNDEZ  NÓVOA,  “El  fundamento  del  sistema  de  patentes”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  7,  1981,  
p.  26  y  sigs.  
184  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  Apuntes  de  Derecho  Mercantil:  derecho  mercantil,  derecho  de   la  competencia  y  propiedad  
industrial,  15a  ed.,  Aranzadi,  Cizur  Menor  (Navarra),  2014,  pp.  443-‐‑444;  M.  BOTANA  AGRA,  “Invención  y  patente”,  cit.,  
pp.  103-‐‑104;  C.  LEMA  DEVESA;  F.  CACHAFEIRO,  “La  protección  de  la  patente  en  la  OEPM”,  en  Compendio  práctico  sobre  la  
protección  de  la  propiedad  industrial:  una  visión  renovada  en  España,  Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012,  p.  117;  F.  
VICENT  CHULIÁ,   Introducción  al  derecho  mercantil,   cit.,  vol.  2,  p.  1398;  P.  POINTET,  Función  de   la  propiedad   industrial   en   el  
desarrollo  económico  de  los  países,  Madrid,  1966,  p.  75.  
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apaga   y   los   inventores   prefieren   mantener   en   secreto   sus   invenciones   a  
divulgarlas  sin  tener  ningún  privilegio  garantizado  sobre  ellas.  

La   difusión   del   conocimiento   es   un   elemento   clave   para   el   desarrollo.  
Existe   una   vinculación   importante   entre   el   progreso   técnico   y   el   estado   del  
conocimiento  técnico  y  el  desarrollo  de  nuevas  invenciones.  Piénsese  en  lo  que  
suponen  las  invenciones  como  factor  de  progreso  técnico  y  en  el  beneficio  que  
ello  representa  para  la  sociedad,  en  su  conjunto.  

Además,   para   entender   adecuadamente   la   importancia   de   que   las  
invenciones  se  divulguen  socialmente  mediante  las  patentes,  hemos  de  tener  en  
cuenta   que,   en   muchos   casos,   el   conjunto   de   ideas,   soluciones,   datos   y   otra  
información  que  contiene  la  invención  patentada  puede  ser  utilizado  como  base  
para  generar  invenciones  nuevas185.  

III.2.3.3. La   comprobación   del   invento   y   la   necesidad   de   un   sistema  
defensivo  adecuado  

Un  sistema  de  patentes  que  quiera  cumplir  su  cometido  con  eficacia  debe  
ajustarse   a   dos   características:   que   las   patentes   sólo   se   concedan   previa  
verificación  de  la  novedad  y  creatividad  de  la  invención  y  que  exista  un  sistema  
ágil  y  eficaz  para  que  el  titular  pueda  defenderse  ante  posibles  perturbaciones  
de  su  derecho  de  exclusiva186.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  patentes  suponen  una  limitación  para  la  
libre   competencia187,   lo   que   obliga   a   aplicarla   sólo   cuando   sea   pertinente188.  
Resulta  importante  evitar  la  concesión  de  patentes  no  verificadas,  puesto  que  lo  
contrario  podría  utilizarse  para  alterar  el  normal  funcionamiento  del  mercado.  

                                                                                                 
185  Para  Meinhardt,  una  invención  puede  generar  a  su  vez  otras  invenciones  nuevas,  como  consecuencia  de  los  datos  y  
soluciones  que  incluye.  P.  MEINHARDT,  Inventions,  Patents  and  Monopoly,  Stevens  &  Sons,  Londres,  1946,  p.  16  y  sigs.  
186  C.  FERNÁNDEZ  NÓVOA,  “El  fundamento  del  sistema  de  patentes”,  cit.  
187  Puesto  que  actúan  como  barreras  de  entrada  de   los  competidores  a  un  determinado  mercado,  C.  LENCE  REIJA,  “El  
permanente  conflicto  entre  propiedad  industrial  y  libre  competencia”,  cit.,  pp.  247-‐‑248.  
188  Cataldo   aporta   un   enfoque   interesante   en   la   relación   entre  Derecho  de   la   competencia   y  Derecho  de   patentes,   en  
constante  tensión,  en  V.  D.  CATALDO,  “Destrucción  creativa  y  licencias  de  patentes:  reglas  de  competencia,  racionalidad  
económica  y  ética  del  mercado”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  31,  2010,  pp.  110-‐‑121.  Este  autor  sugiere  que  
el  derecho  de   la   competencia  puede   resultar  de  utilidad  para   reducir   los   costes  derivados  de   la   llamada  destrucción  
creativa,   producida   por   el   desarrollo   tecnológico.      En   ese   sentido,   propone   aumentar   la   tendencia   a   la   concesión   de  
licencias  de  patentes,  repartiendo  entre  varias  empresas  los  costes  y  los  riesgos  del  mercado,  mediante  una  modificación  
del  derecho  antitrust  que  permita  la  inclusión  en  los  contratos  de  licencia  de  patentes  de  cláusulas  de  no  oponibilidad  
(que  impiden  al  licenciatario  impugnar  la  validez  de  la  patente)  y  de  grant  back  (que  facultan  al  licenciante  a  adquirir  las  
invenciones  eventualmente  obtenidas  por  el  licenciatario,  ante  la  posibilidad  de  que  sean  una  evolución  o  desarrollo  o  
perfeccionamiento   de   la   invención   licenciada),   argumentando   que   lo   contrario   genera   un   estímulo   para   el  
mantenimiento  de  patentes   inválidas  y  una   reducción  de   la  propensión  a   la   inversión  en   investigación  por  parte  del  
licenciatario;   el   autor   ya   había   aludido   a   la   relación   entre   la   legitimidad   de   estas   cláusulas   y   el   incremento   de   las  
licencias  de  patentes  en  V.  D.  CATALDO,  “Contratos  de  licencia,  obligación  de  uso  de  la  invención  y  cláusulas  restrictivas  
de  la  competencia”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  30,  2009,  p.  221.  
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Y  ello  pese  a  que  la  posibilidad  de  uso  de  las  patentes  para  fines  experimentales  
prevista  en  el  artículo  52.1.b)  LP  intenta  limitar  la  afectación  de  la  patente  sobre  
la   competencia189.   Junto   con   la   concesión   verificada,   la   concurrencia   de   un  
sistema   de   defensa   eficaz   es   necesaria   para   proteger   la   efectividad   de   la  
patente190.   Si   el   titular   de   la   patente   no   dispone   de   instrumentos   ágiles   y  
efectivos  para  protegerse  frente  a  terceros  que  perturben  su  derecho,  se  deja  sin  
efecto  la  fortaleza  de  la  patente  y  no  se  alcanzan  los  objetivos  que  el  sistema  de  
patentes  persigue.  

Es  obvio  que  un  sistema  de  patentes  no  puede  funcionar  adecuadamente  
si  no  se  asegura  de   la  autenticidad  de   las   invenciones  que  protege,  pero  de   la  
misma  manera  el   sistema   fallará   si   las  verdaderas   invenciones  no  se  protegen  
con   eficacia.   En   ese   supuesto,   la   aportación   realizada   por   el   inventor   al  
desarrollo   social   e   industrial   no   sólo   no   se   vería   recompensada,   sino   que  
serviría  para  el  injusto  enriquecimiento  de  los  infractores191.  

III.2.4. EL   DERECHO   DE   PATENTES   EN   EL   ÁMBITO  
SUPRANACIONAL  

Una   de   las   características   del   Derecho   de   Patentes   es   su   carácter  
territorial.   La   protección   derivada   de   la   patente   se   circunscribe   a   los   límites  
territoriales  del  estado  que  la  concede.    Sin  embargo,  la  eficacia  de  los  objetivos  
del   sistema   de   patentes   y   su   aportación   al   progreso   técnico   en   una   sociedad  
cada   vez   más   global   en   todos   los   aspectos,   incluido   el   del   conocimiento,  
requieren  la  unificación  de  su  régimen  jurídico  en  el  ámbito  supranacional.  

Esta   unificación   del   DP   se   está   consiguiendo   mediante   un   proceso   de  
internacionalización,   a   través   del   establecimiento   de   Tratados   internacionales,  
cuyas   disposiciones   se   integran   en   las   normativas   nacionales.   Así   ocurre   en  
nuestro   caso,   puesto   que   la   normativa   española   sobre   patentes   se   encuentra  
directamente  afectada  por  las  previsiones  principales  de  diversos  Tratados,  bien  

                                                                                                 
189  Siguiendo  esta  línea  de  minimizar  el  efecto  de  las  patentes  sobre  la  competencia,  se  ha  admitido  la  patentabilidad  de  
la   segunda   indicación  médica   (M.  LOBATO  GARCÍA-‐‑MIJÁN,  El   nuevo  marco   legal   de   las   patentes   químicas   y   farmacéuticas,  
Civitas,  Madrid,  1994,  p.  131  y  sigs.).  
190   C.   LENCE   REIJA,   “El   permanente   conflicto   entre   propiedad   industrial   y   libre   competencia”,   cit.,   p.   261.   La   autora  
afirma  «que  las  patentes  sean  fáciles  de  obtener,  pero  difíciles  de  impugnar,  hace  un  flaco  favor  a  la  libre  competencia».  
191   Para  M.   BAYLOS,   tan   perjudicial   como   otorgar  monopolios   a   invenciones   falsas   es   no   proteger   debidamente   las  
verdaderas,  en  tanto  que  supone  dejar  insatisfecho  el  legítimo  interés  del  inventor,  que  ha  cumplido  con  la  obligación  
que  le  correspondía,  de  comunicar  legalmente  su  invención  a  la  sociedad  y  se  ve  defraudado  al  no  poder  perseguir  y  
sancionar   adecuadamente   las   imitaciones,   la   copia   o   la   usurpación   de   su   invención.   M.   BAYLOS   MORALES   Y   OTROS,  
Tratado  de  Derecho  Industrial,  3a  ed.,  Aranzadi,  Cizur  Menor  (Navarra),  2009,  p.  1103.  
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sea   de   ámbito   internacional,   o   de   ámbito   europeo.   Por   lo   que   respecta   a   los  
tratados  de  ámbito  internacional,  nos  estamos  refiriendo  a  los  siguientes:  

-‐ El   Convenio   de   la   Unión   de   París   (CUP),   del   que   forma   parte   España  
desde  el  7  de  julio  de  1884192.  

-‐ El   Tratado   de   Cooperación   en   materia   de   Patentes   (PCT   -‐‑   Patent  
Cooperation  Treaty),  elaborado  en  Washington  en  1970  y  vigente  desde  
1978193.  

-‐ El  Acuerdo  sobre  los  aspectos  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  
relacionados   con   el   Comercio   (ADPIC),   ratificado   por   España   el   30   de  
diciembre  de  1994194.  

-‐ Tratado   del   Derecho   de   Patentes   (PLT)195,   de   1   de   junio   de   2000,  
ratificado  por  España  el  9  de  octubre  de  2013.  

En  relación  con  el  ámbito  europeo,  encontramos  los  siguientes  tratados:  

-‐ El  Convenio  de  Múnich  sobre  la  Patente  Europea  (CPE),  al  que  España  se  
adhiere  el  10  de  julio  de  1986196.  

-‐ La  Conferencia  de  Luxemburgo  sobre  la  Patente  Comunitaria,  de  1975197,  
aunque  no  se  encuentra  en  vigor.  

Si  bien  lo  más  reseñable  a  nivel  de  la  UE  es  la  adopción  de  un  paquete  de  
medidas  para  el  impulso  de  una  patente  con  efecto  unitario198,  que  se  concretan  
en  el  establecimiento  de  una  cooperación  reforzada  en  el  ámbito  de  la  creación  
de   una   protección   unitaria   mediante   patente   en   la   que   se   incluye   una  
cooperación   reforzada   en   el   ámbito   de   las   disposiciones   sobre   traducción,   así  
como   la   creación   de   un   Tribunal   Unificado   de   Patentes,   como   órgano  
jurisdiccional  común  encargado  de  garantizar  una  actuación  unitaria  en  materia  

                                                                                                 
192  “CONVENIO  DE  PARÍS  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL,  DEL  20  DE  MARZO  DE  1883”.  
193  “TRATADO  DE  COOPERACIÓN  EN  MATERIA  DE  PATENTES  (PCT),  DE  19  DE  JUNIO  DE  1970  (WASHINGTON)”.  
194   “ACUERDO   SOBRE   LOS   ASPECTOS   DE   LOS   DERECHOS   DE   PROPIEDAD   INTELECTUAL   RELACIONADOS   CON   EL   COMERCIO  
(ADPIC),  DE  15  DE  ABRIL  DE  1994  (MARRAKECH)”.  
195  “TRATADO  SOBRE  EL  DERECHO  DE  PATENTES  (PLT),  DEL  1  DE  JUNIO  DE  2000”.  
196  “CONVENIO  SOBRE  LA  PATENTE  EUROPEA  (CPE),  DEL  5  DE  OCTUBRE  DE  1973  (MÚNICH)”.  
197  “CONFERENCIA  DE  LUXEMBURGO  DE  1975  SOBRE  LA  PATENTE  COMUNITARIA”.  No  se  encuentra  en  vigor.  
198  Reglamento   (UE)  n.º   1257/2012  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de   17  de  diciembre  de   2012,  por   el   que   se  
establece   una   cooperación   reforzada   en   el   ámbito   de   la   creación   de   una   protección   unitaria   mediante   patente;  
Reglamento   (UE)   n.º   1260/2012   del   Consejo,   de   17   de   diciembre   de   2012,   por   el   que   se   establece   una   cooperación  
reforzada  en  el  ámbito  de  la  creación  de  una  protección  unitaria  mediante  patente  en  lo  que  atañe  a  las  disposiciones  
sobre   traducción;  Acuerdo  del  Consejo  de   la  Unión  Europea,  de  11  de  enero  de  2013,   sobre  el  Tribunal  Unificado  de  
Patentes  (TUP).  España  ha  decidido  mantenerse  al  margen  del  proceso  de  cooperación  reforzada,  así  como  del  Acuerdo  
para  la  puesta  en  marcha  del  TUP.  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

74  

de  patentes  en  el  ámbito  territorial  de  la  UE,  con  el  objetivo  de  reducir  la  actual  
inseguridad   jurídica   que   supone   la   actuación   simultánea   de   las   distintas  
jurisdicciones  nacionales.  

III.2.4.1. El  Derecho  de  patentes  de  ámbito  internacional  

III.2.4.1.1. El  Convenio  de   la  Unión  de  París.   La   regulación  del   principio  de  
prioridad  

La  concesión  de  una  patente   implica  el  monopolio  de  explotación  de   la  
invención   que   protege,   permitiendo   a   su   titular   impedir   el   uso   por   parte   de  
otros.     En  consecuencia,  es  por  naturaleza   imposible   la  concurrencia  de  varias  
patentes   sobre   la  misma   invención,   lo  que  obliga  a   establecer  un   criterio  para  
priorizar  a  qué  solicitud  se  otorgará  la  patente  en  caso  de  que  existiera  más  de  
una.  

Si   el   objetivo   principal   de   la   protección   que   se   otorga   a   través   de   la  
patente  es  que  la  sociedad  obtenga  conocimiento  de  la  invención,  de  forma  que  
se  promueva  el  desarrollo  social  mediante  la  mejora  del  progreso  técnico,  puede  
considerarse  cumplido  este  objetivo  con  la  primera  presentación  de  solicitud  de  
patente.    Las  solicitudes  posteriores  sufrirían  un  “efecto  de  bloqueo”,  que  permite  
garantizar  al  primer  solicitante  que  podrá  disfrutar  en  exclusiva  de  la  patente,  
impidiendo   a   otros   su   uso,   a   cambio   de   la   aportación   que   ha   realizado   a   la  
sociedad.  Además,   la  presentación  previa  de  una   solicitud  de  patente  dañaría  
irremisiblemente   la   novedad   de   la   invención   para   el   caso   de   solicitudes  
posteriores,   que   carecerían   así   del   necesario   requisito   de   novedad.   En   este  
sentido   se   manifiesta   la   LP,   en   su   artículo   10.3,   al   referirse   al   caso   de  
invenciones  realizadas  por  distintas  personas  de  forma  independiente,  para  las  
cuales  prevé  que  “el  derecho  a  la  patente  pertenecerá  a  aquel  cuya  solicitud  tenga  una  
fecha  anterior  de  presentación  en  España”199,  adoptando  el  principio  prior   tempore,  
potiur  iure.  

Con  carácter  general,   la  prioridad  de  la  solicitud  despliega  efectos  en  el  
ámbito   territorial   del  Estado   en   el   que   se  ha  presentado.      Existe,   no   obstante,  
una   excepción   importante   denominada   “prioridad   unionista”,   recogida   en   el  
artículo   4   del   Convenio   de   la   Unión   de   París200:   “Quien   hubiere   depositado  

                                                                                                 
199  Siempre  que  dicha  solicitud  se  publique  de  acuerdo  con  el  artículo  32  LP.  
200  Su  texto  puede  consultarse  en:  http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.  Sobre  sus  revisiones,  véase  A.  
CASADO  CERVIÑO,  “La  revisión  del  Convenio  de  la  Unión  de  París”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  3,  1976;  
A.  CASADO  CERVIÑO,  “La  revisión  del  Convenio  de   la  Unión  de  París”,  Actas  de  derecho   industrial  y  derecho  de  autor,  4,  
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regularmente  una  solicitud  de  patente  de  invención,  de  modelo  de  utilidad,  de  dibujo  o  
modelo  industrial,  de  marca  de  fábrica  o  de  comercio  en  alguno  de  los  países  de  la  Unión  
o  su  causahabiente,  gozará,  para  efectuar  el  depósito  en  los  otros  países,  de  un  derecho  de  
prioridad  durante  los  plazos  fijados  más  adelante  en  el  presente”201.  La  LP  prevé,  en  su  
artículo  28.1,   la  aplicación  de   la  prioridad  unionista  en  España,  al   indicar  que  
quien  hubiese  presentado  regularmente  una  solicitud  de  patente  de   invención  
en   alguno   de   los   países   de   la   Unión   (o   sus   causahabientes)   gozará,   para   la  
presentación  de  una   solicitud  de  patente   en  España  para   la  misma   invención,  
del  derecho  de  prioridad  establecido  en  el  Convenio  de  la  Unión  de  París.  

Lo  anterior  supone  que  el  inventor  que  haya  solicitado  patente  en  algún  
país  de  la  Unión,  puede  presentarla  en  cualquiera  de  los  restantes  países  de  la  
Unión  durante  los  12  meses  siguientes  a  la  primera  solicitud,  con  efectos  desde  
la   misma   fecha   de   esa   primera   solicitud,   de   tal   forma   que,   dentro   de   los  
mencionados  12  meses,  no  perjudicará  la  novedad  nada  de  lo  que  ocurra  entre  
la  fecha  de  la  primera  solicitud  y  las  posteriores.  

III.2.4.1.2. El  Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes  

El   Tratado   de   Cooperación   en   materia   de   Patentes   (PCT   -‐‑   Patent  
Cooperation  Treaty)202  se  firmó  en  Washington  el  19  de  junio  de  1970,  entrando  
en   vigor   en   1978,   aproximadamente   en   paralelo   con   el   Convenio   sobre   la  
Patente  Europea  de   1973.   España  depositó   el   correspondiente   instrumento  de  
adhesión  al  PCT  el  16  de  agosto  de  1989203.  En  su  preámbulo,  el  PCT  manifiesta  
que   su   finalidad   es   “contribuir   al   desarrollo   de   la   ciencia   y   de   la   tecnología,  
perfeccionar  la  protección  legal  de  las  invenciones,  simplificar  y  hacer  más  económica  su  
obtención   cuando   se   desea   obtenerla   en   varios   países,   posibilitar   el   acceso   a   las  
informaciones  técnicas  contenidas  en  los  documentos  que  describen  nuevas  invenciones  
y  estimular  y  acelerar  el  progreso  económico  de  los  países  en  vías  de  desarrollo”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1977;  A.  CASADO  CERVIÑO,  “La  revisión  del  Convenio  de  la  Unión  de  París”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  
6,  1979.  
201  El  plazo  fijado  en  este  Convenio  para  las  invenciones  es  de  12  meses  (art.  4.c),  núm.  1).  
202  Sobre  el  PCT  pueden  consultarse  M.  BOTANA  AGRA,  “Contribución  al  estudio  del  PCT”,  Actas  de  derecho  industrial  y  
derecho  de  autor,  5,  1978;  A.  CASADO  CERVIÑO,  “El  Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes  (PCT)”,  Noticias  de  la  
Unión  Europea,  vol.  3,  1987;  F.  GURRY,  “El  Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes:  presente  y  futuro”,  Economía  
industrial,  379,  2011;  J.  VEREDA  ESPADA,  “Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes  (PCT)”,  Información  Comercial  
Española,  ICE:  Revista  de  economía,  vol.  1,  1981.  
203  A.  CASADO  CERVIÑO,   “La  adhesión  de  España  al  Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes   (PCT)”,  Actas   de  
derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  13,  1989,  p.  601.  Sobre  su  aplicación  en  España,  véanse  M.  BOTANA  AGRA,  “El  Tratado  
de  Cooperación  en  materia  de  Patentes  (  PCT  ):  su  entrada  en  vigor”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  4,  1977;  
M.   BOTANA   AGRA,   “Las   normas   para   la   aplicación   en   España   del   Tratado   de   Cooperación   en   materia   de   Patentes  
(PCT)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  16,  1994.  
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Este   Tratado   se   establece   con   la   intención   de   que   los   países   firmantes  
cooperen   en   la   presentación,   búsqueda   y   examen   de   las   solicitudes   de  
protección  de  las  invenciones  y  en  la  prestación  de  servicios  técnicos  especiales  
(art.   1   PCT).      El   procedimiento   previsto   por   el   sistema   PCT   se   divide   en   dos  
fases.  Una  internacional,  en  la  que  concurren  dos  circunstancias  esenciales:  por  
una   parte   se   otorga   la   fecha   de   presentación   de   la   solicitud,   que   será   común  
para   todos   los   Estados   miembros   y   que   tendrá   los   mismos   efectos   que   la  
presentación   de   la   solicitud   en   cada   uno   de   los   Estados   designados   por   el  
solicitante;   por   otra   parte,   se   lleva   a   cabo   una   valoración   no   vinculante   del  
cumplimiento   de   los   requisitos   de   patentabilidad   de   la   solicitud   (novedad,  
actividad  inventiva  y  aplicación  industrial  sobre  el  estado  de  la  técnica),  que  da  
lugar  al  Informe  de  Búsqueda  Internacional.  Una  segunda  fase  (conocida  como  
fase  nacional)  genera  una  haz  de  solicitudes  de  patentes  nacionales,  una  en  cada  
uno   de   los   países   designados   por   el   solicitante,   para   la   tramitación,   a   nivel  
nacional,  de  la  solicitud204.  

El   PCT   permite   evaluar   la   patentabilidad   de   la   invención,  mediante   el  
encargo   a   los   órganos   del   PCT   del   examen   y   valoración   de   los   requisitos   de  
patentabilidad   de   la   invención,   que   emitirán   un   informe,   no   vinculante,   para  
que  las  oficinas  de  patentes  nacionales  decidan  sobre  la  concesión  o  denegación  
de   la   patente.   Los   órganos   del   PCT   emiten   un   Informe   de   Búsqueda  
Internacional   sobre   la  petición,  ajustado  a   los  países  en   los  que  se  pretende   la  
patente.     La  solicitud  de  una  patente  se  resuelve  por  el  Estado  o  Estados  a   los  
que   se   dirige,   pero   éstos   pueden   utilizar   dicho   informe   para   fundamentar   su  
decisión.  

El   PCT   supone   una   solicitud   de   patente   internacional,   ajustada   a   un  
procedimiento   único,   que   podrá   desembocar   en   tantas   patentes   nacionales  
como  Estados  comprendidos  en  el  PCT  designados  en  la  solicitud.     El  Tratado  
establece   un   plazo   de   30  meses   para   que   pueda   ampliarse   la   patente   a   otros  
estados  firmantes,  con  la  fecha  de  efectos  correspondiente  a  la  solicitud  inicial.  

III.2.4.1.3. El   Acuerdo   sobre   los   aspectos   de   los   Derechos   de   Propiedad  
Intelectual  relacionados  con  el  Comercio  

Contenido   en   el   Anexo   1C   del   Acuerdo   por   el   que   se   establece   la  
Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC),  firmado  por  España  en  Marrakech  

                                                                                                 
204   J.   VERA   ROA,   “La   patente   internacional:   hacia   el   PCT   y   los   PPH”,   en   Compendio   práctico   sobre   la   protección   de   la  
propiedad  industrial:  una  visión  renovada  en  España,  Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012,  pp.  432-‐‑433.  
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el   15   de   abril   de   1994,   el   Acuerdo   sobre   los   aspectos   de   los   Derechos   de  
Propiedad   Intelectual   relacionados   con   el   Comercio   (ADPIC)205,   conocido  
internacionalmente   como   TRIP’s   por   sus   siglas   en   inglés206,   establece   un  
conjunto  de  principios  básicos   sobre  propiedad   industrial   e   intelectual,   con   el  
objetivo  de  armonizar  las  regulaciones  nacionales  de  los  países  firmantes  como  
respuesta   al   fenómeno   de   la   globalización   económica207.      La   Sección   5ª   de   la  
Parte  II  (artículos  27  a  34)  contiene  la  regulación  específica  referida  a  patentes208.  

El   acuerdo   formaliza   el   compromiso   de   los   Miembros   de   cumplir   los  
artículos  1  a  12  y  19  del  Convenio  de  la  Unión  de  París  y  declara  que  las  Partes  1  
a  N  del  ADPIC  en  ningún  caso  irán  en  detrimento  de  las  obligaciones  asumidas  
por   los  Miembros   entre   sí   en   el   Convenio   de   París,   el   Convenio   de   Berna,   la  
Convención   de   Roma   o   el   Tratado   sobre   Propiedad   Intelectual   respecto   a   los  
Circuitos  Integrados.  

El  ADPIC  ha  provocado  un  efecto  uniformador  de   la   legislación  de   los  
países  en   los  que  se  aplica,  que  en  muchos  casos  han  tenido  que  reformar  sus  
legislaciones   internas   para   alinearlas   con   las   previsiones   del   mismo.   Su  
aprobación  supuso   la  creación  de  un  marco  muy  adecuado  sobre  el  que  basar  
posteriores  desarrollos  en  materia  de  propiedad  intelectual  e  industrial209.    

     

                                                                                                 
205  Publicado  en  el  Suplemento  del  BOE  núm.  20,  de  24  de  enero  de  1995,  págs.  173  y  sigs.  Véase  A.  OTTEN,  “El  Acuerdo  
sobre   los  ADPIC:  Visión  General”,   en  Los  Derechos   de   Propiedad   Intelectual   en   la  Organización  Mundial   del   Comercio.   El  
Acuerdo  sobre  los  Aspectos  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  relacionados  con  el  Comercio.  Tomo  I,  CEFI,  Madrid,  1997,  
en   especial,   pp.   29-‐‑30,   referidas   a   patentes;   J.   L.   IGLESIAS   PRADA,   “Disposiciones   generales   y   principios   básicos   en   el  
«Acuerdo   sobre   los   aspectos   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual   relacionados   con   el   comercio»   (ADPIC)”,  
THEMIS:  Revista  de  Derecho,  38,  1998;  M.  LOBATO  GARCÍA-‐‑MIJÁN,  “Las  disposiciones  en  materia  de  patentes  del  Acuerdo  
sobre   los  ADPIC”,   en  Los  Derechos   de  Propiedad   Intelectual   en   la  Organización  Mundial   del  Comercio.  El  Acuerdo   sobre   los  
Aspectos  de  los  Derechos  de  Propiedad  Intelectual  relacionados  con  el  Comercio.  Tomo  I,  CEFI,  Madrid,  1997.  
206  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights.  
207  Para  F.  VICENT  CHULIÁ,  Introducción  al  derecho  mercantil,  cit.,  vol.  2,  p.  1391,  «el  ADPIC  es  la  culminación  del  paso  de  una  
Economía  Mundial   a  una  Economía  Globalizada».  Para  el  autor,   en   la  Economía  Mundial   los  Estados  se  encerraron  en  sí  
mismos   y   se   vieron   obligados   a   colaborar   mediante   acuerdos   intergubernamentales,   como   el   CUP.   La   Economía  
Globalizada  supera  el  concepto  de  Estado  y  crea  un  mercado  a  escala  mundial.  
208   Puede   consultarse   un   completo   trabajo   sobre   la   aplicación   del   ADPIC   en   España   en   M.   MONTAÑÁ   MORA,   “La  
aplicación   del   Acuerdo   ADPIC   (TRIPS)   en   España”,   en   Estudios   sobre   propiedad   industrial   e   intelectual   y   derecho   de   la  
competencia.  Colección  de   trabajos   en  homenaje  a  Alberto  Bercovitz  Rodríguez-‐‑Cano,  Grupo  Español  de   la  AIPPI,  Barcelona,  
2005.  En  concreto,  en  lo  que  se  refiere  a  la  incidencia  del  acuerdo  sobre  el  Derecho  español  de  patentes,  págs.  721-‐‑730.  
Otro   análisis   de   la   repercusión   de   los   ADPIC   en   el   Derecho   español   de   patentes   en   D.   A.   CARRASCO   PRADAS,  
“Repercusión   del   Acuerdo   sobre   los   ADPIC   en   el   Derecho   español   de   Propiedad   Industrial”,   en   Los   Derechos   de  
Propiedad   Intelectual   en   la   Organización  Mundial   del   Comercio.   El   Acuerdo   sobre   los   Aspectos   de   los   Derechos   de   Propiedad  
Intelectual  relacionados  con  el  Comercio.  Tomo  I,  CEFI,  Madrid,  1997,  pp.  396-‐‑406.  
209   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   “El   Acuerdo   ADPIC   como   nuevo   marco   para   la   protección   de   la   Propiedad   Industrial   e  
Intelectual”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  16,  1994,  pp.  78-‐‑79.  
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III.2.4.1.5. El  Tratado  del  Derecho  de  Patentes  

El  Tratado  del  Derecho  de  Patentes   (PLT)   fue   firmado   el   1  de   junio  de  
2000  y  ha  sido  ratificado  por  España  el  9  de  octubre  de  2013210.    Su  objetivo  es  la  
armonización   de   las   legislaciones   de   los   Estados   signatarios   en   lo   relativo   a  
diversos   aspectos   formales   de   las   solicitudes   y   en   cuestiones   como   las  
comunicaciones   o   el   régimen   de   representación,   con   el   fin   de   racionalizar   y  
armonizar   los   requisitos   formales   establecidos   por   las   Oficinas   nacionales   y  
regionales   de   patentes   para   la   presentación   y   tramitación   de   solicitudes   de  
patente.  

El   PLT   dispone   requisitos  mínimos   para   la   obtención   de   una   fecha   de  
presentación,   armoniza   los   requisitos   formales   internacionales   exigibles,   y  
establece   formularios  uniformizados  y  procedimientos  simplificados.     Aunque  
el  proyecto  arrancó  con  la  intención  de  armonizar  también  aspectos  sustantivos  
de   los  procedimientos  de   solicitud  y   examen  de  patentes,  de   las  normas  para  
obtener   una   patente   y   de   los   derechos   que   otorga   la   misma,   incluidos   en   el  
primer   proyecto   de   Tratado,   pronto   quedó   claro   que   no   existía   el   consenso  
necesario   para   abordar   estas   cuestiones,   por   lo   que   el   Tratado   abandonó   su  
intención   de   armonizar   la   legislación   sustantiva   o   de   fondo   de   los   Estados   y  
quedó  limitado  a   los  aspectos  formales  de  procedimiento,  en   los  que  sí  existía  
acuerdo211.  

Una   vez   fijado   el   ámbito   del   Tratado,   tras   cinco   años   de   debates,   se  
celebró,  del  11  de  mayo  al  2  de  junio  de  2000,  una  Conferencia  Diplomática  que  
se  saldó  con  la  adopción  del  Tratado  sobre  el  Derecho  de  Patentes  el  1  de  junio.    
El  PLT  entró  en  vigor  el  28  de  abril  de  2005212.  

Con   la   intención   de   simplificar   el   Tratado   al   máximo   y   evitar   la  
coexistencia   de   varias   normas   nacionales   sobre   aspectos   formales   de   las  
solicitudes  de  patentes  nacionales  e  internacionales,  el  PLT  remite  en  lo  posible  
a  las  disposiciones  del  Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes  (PCT)  y  

                                                                                                 
210  Más  información  sobre  la  entrada  en  vigor  del  PLT  en  M.  BOTANA  AGRA,  “Entrada  en  vigor  del  tratado  de  la  OMPI  
sobre  el  derecho  de  patentes  (PLT)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  25,  2004.  Su  incidencia  en  la  normativa  
española  puede  verse  en  C.  LENCE  REIJA,  “El  Tratado  sobre  el  Derecho  de  Patentes   (PLT).   Incidencia  en   la   legislación  
española”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  21,  2000.  
211  Las  divergencias,  que  afectaban  a  cuestiones  esenciales,  como  las  relativas  al  primer  solicitante  y  al  plazo  de  gracia,  se  
pusieron  de  manifiesto  durante  una  Conferencia  Diplomática  que  se  celebró  en  1991.    Como  consecuencia,  el  proyecto  
se  retomó  en  1995,  con  otro  enfoque,  encomendando  a  la  Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual  (OMPI)  que  
se   centrara   en   los   asuntos   relativos   a   los   requisitos   formales   de   los   procedimientos   nacionales   y   regionales   sobre  
patentes.  
212  Tres  meses  después  del  depósito  de  10  instrumentos  de  ratificación  o  de  adhesión  de  Estados.  
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de  su  Reglamento.     Se  espera  que  esta  normalización  de   los  aspectos  formales  
mejore  el  acceso  a  la  protección  por  patente  en  todo  el  mundo  y  produzca  una  
reducción  de  los  costes  de  los  procedimientos.  

El   PLT   establece   una   relación   de   los   requisitos   máximos   en   aspectos  
formales  que  podrá  requerir  la  Oficina  de  patentes  de  una  Parte  Contratante  del  
Tratado  a  una  solicitud  de  patente.    Esto  supone  que  cualquier  interesado  tiene  
la  certeza  de  que  si  su  solicitud  reúne  esos  requisitos  cumple  con  las  exigencias  
formales   que   puede   reclamarle   cualquiera   de   las   Partes   Contratantes.      No  
obstante,  el  PLT  permite  que  las  Partes  Contratantes  establezcan  unos  requisitos  
menores  que  los  contemplados  en  el  Tratado.    Por  tanto,  con  la  excepción  de  lo  
previsto  en  el  artículo  5  del  Tratado  respecto  a  los  requisitos  sobre  la  fecha  de  
presentación,   las  Oficinas  gestoras  de   cualquier  Parte  Contratante  del  PLT  no  
podrán  exigir  más  requisitos  formales  a  las  solicitudes  que  los  contemplados  en  
el  Tratado,  pero  sí  menos.    En  definitiva,  lo  que  el  PLT  pretende  es  eliminar  de  
las  legislaciones  nacionales  y  regionales  la  regulación  sobre  requisitos  de  forma,  
armonizando   a   nivel   internacional   los   requisitos   formales   sobre   la   base   de   lo  
previsto  en  el  PCT,  de  tal  modo  que  se  cimente  una  regulación  uniforme  sobre  
aspectos  formales  que  favorezca  el  desarrollo  futuro  del  Derecho  de  patentes  y  
del  sistema  internacional  de  patentes.  

III.2.4.2. El  Derecho  de  patentes  de  ámbito  europeo  

III.2.4.2.1. El  Convenio  de  Múnich  sobre  la  Patente  Europea  

El  objetivo  de  crear  una  patente  europea  arranca  en  1959,  como  iniciativa  
de   los   seis   Estados   que   integraban   por   entonces   el   Mercado   Común,   con   la  
intención   de   generar   un   título   autónomo   de   protección   en   todo   el   Mercado  
Común  que  ayudara  a  la  libre  circulación  de  mercancías,  mediante  la  supresión  
de  las  barreras  que  suponían  la  territorialidad  y  la  independencia  de  los  títulos  
de  protección  nacionales.  Tras  diversas  dificultades  iniciales  que  paralizaron  la  
iniciativa,   el   proyecto   se   reactivó   en   1969,   desdoblado   en   dos   proyectos   que  
pretendían   llevarse   a   cabo   de   forma   sucesiva.   El   primero   crearía   la   patente  
europea,  concedida  por  una  oficina  única  europea  a  través  de  un  procedimiento  
centralizado   basado   en   un   derecho   común,   que   se   desdoblaría   en   un   haz   de  
patentes   nacionales   independientes   (las   correspondientes   a   los   Estados  
miembros   del   convenio   que   hubiera   designado   el   solicitante).   El   segundo  
proyecto   aspiraba   a   crear   una   patente   comunitaria,   protegida   por   un   título  
único   con   efectos   uniformes   en   todo   el   ámbito   territorial   intracomunitario   y  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

80  

regulada  por  un  derecho  común.    Como  es  sabido,  el  resultado  final  ha  sido  la  
cristalización  del  primer  proyecto  en  el  Convenio  de  Múnich  de  5  de  octubre  de  
1973213  (conocido  como  Convenio  de  la  Patente  Europea,  CPE214),  en  tanto  que  el  
segundo   proyecto,   para   la   creación   de   la   patente   comunitaria   nunca   llegó   a  
prosperar215.  

La  Patente  Europea  (PE)  sigue  un  procedimiento  único,  centralizado  en  
la  Oficina  Europea  de  Patentes,  para  la  obtención  de  la  patente  con  eficacia  en  
todos   los   países   del   convenio   designados   en   la   solicitud,   con   el   objetivo   de  
simplificar,   abaratar   y   racionalizar   la   obtención   de   patentes   en   los   Estados  
miembros216.      En   esos   países,   una   vez   concedida   la   patente,   tiene   los  mismos  
efectos  y  está  sometida  al  mismo  régimen  que  una    patente  nacional  (art.  2  del  
Convenio).      Por   estos   motivos,   con   frecuencia   se   hace   alusión   a   la   Patente  
Europea  como  un  “haz  de  patentes”217,  en  tanto  que  despliega  sus  efectos  en  cada  
uno   de   los   estados   contratantes   en   los   que      haya   sido   concedida,   de   igual  
manera   que   si   se   hubiera   solicitado   la   patente   en   los   mismos   siguiendo   su  
régimen  nacional.  El  sistema  del  CPE  puede  coexistir  con  el  sistema  de  patentes  
nacionales218.  

El  examen  y  la  concesión  de  la  PE  se  efectúan  por  la  Oficina  Europea  de  
Patentes,   con   sede   en  Múnich.      Los   requisitos   de   patentabilidad,   así   como   su  
duración   (20   años)   coinciden   con   los   establecidos   por   la   normativa   española.  
Una   vez   concedida,   se   trata   de   una   patente   nacional,   que   se   regirá   por   el  
derecho  nacional.  Los  efectos  en  cada  país  designado  están  condicionados  a  que  
se  presente  en  dicho  país  una  traducción  a  la  lengua  nacional.  No  obstante,  para  
reducir  el  problema  del  considerable  coste  de  las  traducciones,  que  supone  un  

                                                                                                 
213   Vigente   desde   1977,   España   se   adhirió   el   10   de   julio   de   1986,   publicándose   el   instrumento   de   adhesión   el   30   de  
septiembre  de  1986  (BOE  núm.  234).  
214  El  CPE  puede  consultarse  en:  http://www.epo.org/law-‐‑practice/legal-‐‑texts/epc.html.  Para  un  análisis  del  CPE,  véase  
S.   JESSEL,   “Los  Convenios  Europeos  de  Patentes:   El  Convenio  de  Múnich   sobre   la  patente   europea  y   el  Convenio  de  
Luxemburgo  sobre  la  patente  comunitaria”,  Noticias  de  la  Unión  Europea,  35,  1987,  pp.  94-‐‑100,  así  como  A.  BOULON,  “La  
Patente   Europea.   Examen   del   Convenio   de   Múnich   de   5   de   octubre   de   1973”,   en  Derecho   y   Tecnología:   curso   sobre  
innovación  y  transferencia,  Ariel,  Barcelona,  1990.  
215   J.  A.  MACÍAS  MARTÍN,   “La  patente   europea”,   en  Compendio   práctico   sobre   la   protección   de   la   propiedad   industrial:   una  
visión  renovada  en  España,  Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012,  pp.  347-‐‑348.  
216  Ibid.,  p.  349.  
217  M.  CURELL  SUÑOL,  “La  Patente  Europea  y  la  patente  del  Mercado  Común”,  en  II   Jornadas  de  Estudio  sobre  Propiedad  
Industrial,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  1976,  p.  128.  
218  Sobre  el  contenido  y  la  aplicación  del  CPE  en  España,  ver  J.  A.  MORGADES  MANONELLES,  “La  aplicación  en  España  del  
Convenio  de  la  Patente  Europea:  sus  repercusiones  sobre  las  solicitudes  de  patentes  de  invención  y  modelos  de  utilidad  
españoles”,   en   Homenaje   a   H.   Baylos.   Estudios   sobre   derecho   industrial:   colección   de   trabajos   sobre   propiedad   industrial   e  
intelectual  y  derecho  de  la  competencia,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Madrid,  1992,  p.  479  y  sigs.  Un  análisis  de  su  impacto  
en   España   durante   los   primeros   años   de   vigencia   se   encuentra   en   J.   GÓMEZ   MONTERO,   “El   impacto   de   la   patente  
europea  en  España”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  12,  1987,  y  en  J.  GÓMEZ  MONTERO,  “El  impacto  de  la  
patente  europea  en  España  (1987-‐‑1989)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  13,  1989.  
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límite  a  la  efectividad  de  la  PE,  se  adoptó  en  el  año  2000  un  acuerdo  referido  a  
la   aplicación  del   art.   65  CPE,   conocido   como  el  Acuerdo  de  Londres219,  por   el  
que   los   Estados   que   se   incorporan   al   mismo   se   comprometen   a   no   exigir   la  
traducción  de  una  PE  presentada  en  una  de  las  lenguas  oficiales  del  sistema  de  
la  PE,  a  saber,  alemán,  francés  e  inglés,  a  otro  idioma,  sin  perjuicio  del  derecho  
del   Estado   a   exigir   la   traducción   completa   en  determinadas   circunstancias   en  
caso  de  litigio220.  

A  través  del  Acta  de  Revisión  de  29  de  noviembre  de  2000221,  que  entró  
en  vigor  el  13  de  diciembre  de  2007,  se  ha  llevado  a  cabo  la  modificación  más  
profunda   del   Convenio   de  Múnich   sobre   la   concesión   de   Patentes   Europeas,  
con  el  doble  objetivo  de  adecuar   la  patente  europea  al  ADPIC  y  al  PCT,  y  de  
simplificar  y  agilizar  los  procedimientos  para  su  solicitud222.  

III.2.4.2.2. La  Conferencia  de  Luxemburgo  sobre  la  Patente  Comunitaria  

La   patente   comunitaria   deriva   del   Convenio   de   Luxemburgo   de   1975  
(CPC)223,  que  establece  en  su  artículo  2  su  carácter  unitario,  lo  que  significa  que  
existe  una  única  patente,  común  a  todos  los  Estados  de  la  Patente  Comunitaria,  
que  sólo  puede  ser  concedida,  transferida,  anulada  o  caducada  para  el  conjunto  
de   dichos   países,   y   no   para   una   parte   de   los  mismos,   a   diferencia   de   lo   que  
ocurre  con  la  PE224.  

Uno   de   los   principales   problemas   iniciales   del   CPC   fue   que  
encomendaba  a  los  tribunales  nacionales  el  conocimiento  de  los  procedimientos  
de   violación   de   patentes,   en   tanto   que   la   decisión   sobre   la   validez   de   las  

                                                                                                 
219  Disponible  en:  http://www.epo.org/law-‐‑practice/legal-‐‑texts/london-‐‑agreement.html.  El  Acuerdo  de  Londres  entró  en  
vigor  el  1  de  mayo  de  2008  en  14  Estados  contrapartes  del  CPE,  entre  los  que  no  se  encuentra  España.  Puede  verse  un  
completo  estudio  sobre  el  mismo  en  L.  A.  DURÁN  MOYA,  “El  protocolo  de  Londres  sobre   la  aplicación  del  art.  65  del  
Convenio  de   la  Patente  Europea  y   sus   repercusiones   sobre   la  protección  de   las  patentes   europeas”,   en  Estudios   sobre  
propiedad   industrial   e   intelectual   (colección   de   trabajos   en   homenaje   a   Alberto   de   Elzaburu  Márquez),   Grupo   Español   de   la  
AIPPI,  Barcelona,  2009.  
220  M.   BOTANA  AGRA,   “El  Acuerdo   de   Londres   sobre   la   aplicación   del   artículo   65   del   CPE:   un   primer   paso   hacia   la  
reducción  de  costes  de  las  traducciones  de  las  patentes  europeas”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  28,  2007,  
pp.  584-‐‑587.  
221  Elaborada  en   la  Conferencia  de  revisión  de  Múnich,  celebrada  del  20  al  20  de  noviembre  de  2000   (instrumento  de  
ratificación  publicado  en  el  BOE  núm.  22,  de  25  de  enero  de  2003;  corrección  de  errores  en  BOE  núm.  84,  de  8  de  abril  de  
2003).  
222  Para  profundizar  en  los  aspectos  principales  de  la  revisión,  véase  M.  BOTANA  AGRA,  “Entrada  en  vigor  del  acta  de  
revisión-‐‑2000  del  Convenio  sobre  Concesión  de  Patentes  Europeas  (CPE)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  
27,  2006.  
223  Véase  un  análisis  de  los  antecedentes  y  aspectos  básicos  de  la  PC  en  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “La  patente  comunitaria”,  
Derecho  de  los  negocios,  vol.  1,  1,  1990,  p.  15  y  sigs.  
224  E.  GONZÁLEZ-‐‑SICILIA,  “Consideraciones  sobre  la  patente  comunitaria”,  Derecho  de  los  negocios,  vol.  1,  1,  1990,  pp.  272-‐‑
275.  
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patentes   correspondía   a   la  Oficina   Europea   de   Patentes225.   En   1985,   sin   haber  
entrado   todavía   en   vigor   el   CPC,   al   no   haberse   producido   la   ratificación   por  
Irlanda  y  Dinamarca,  tuvo  lugar  una  nueva  Conferencia  de  Luxemburgo226  en  la  
que   se   superaron   algunos   de   los   problemas   técnicos,   pero   seguían   quedando  
pendientes   de   resolución   cuestiones   como   la   traducción   de   la   patente  
comunitaria   a   los  diversos   idiomas  y   el   reparto  de   las   cargas   financieras,   que  
continuaban  obstaculizando  su  entrada  en  vigor227.  

En   palabras   del   Consejo   Europeo,   “La   patente   comunitaria   ha   de   ser   un  
instrumento  eficaz  y  flexible  que  las  empresas  puedan  obtener  a  un  coste  asequible  y  que  
al  mismo  tiempo  cumpla  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  no  discriminación  entre  
los  Estados  miembros  y  garantice  un  alto  nivel  de    calidad”228.     Con  anterioridad,  la  
Comisión   Europea   ya   había   puesto   de  manifiesto   la   importancia   que   para   el  
desarrollo  de  la  innovación  y  la  competitividad  en  Europa  tendría  resolver  los  
problemas   de   los   que   adolece   el   sistema   de   patentes   del   CPE229,   relacionados  
con  los  importantes  costes  de  traducción  y  la  inseguridad  jurídica  derivada  de  
la  no  existencia  de  un  sistema  jurisdiccional  único  competente  para  conocer  de  
los  litigios  sobre  una  patente  europea230.  

  El   CPC   no   perjudicaría   el   derecho   de   los   países   a   conceder   patentes  
nacionales,  pero  modificaría  sustancialmente  el  régimen  de   la  PE,  otorgándole  
un  carácter  autónomo  y  unitario,  por  cuanto  se  regularía  por  el  propio  CPE  y  
afectaría  a   todos   los  países   firmantes  del  mismo.  La  concesión  de  una  patente  
por   la  Oficina  Europea  de  Patentes  según  el  procedimiento  del  CPE  generaría  
una   patente   única   para   todos   los   Estados   miembros   de   la   CEE   (patente  
comunitaria),   superando   el   régimen   acumulativo   de   distintas   patentes  

                                                                                                 
225  Ibid.,  p.  269.  
226   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   “La   Conferencia   de   Luxemburgo   de   1985   sobre   la   patente   comunitaria:   resultados   y  
perspectivas”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  11,  1985,  pp.  589-‐‑590.  
227  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “La  tercera  Conferencia  de  Luxemburgo  sobre  la  patente  comunitaria”,  Actas  de  derecho  industrial  
y  derecho  de  autor,  13,  1989,  pp.  653-‐‑654.  
228  Conclusiones  de  la  Presidencia  del  Consejo  Europeo  de  Barcelona  (marzo  de  2002,  conclusión  47).  
229   J.   DELICADO   MONTERO-‐‑RÍOS,   “La   Patente   Comunitaria:   antecedentes   y   consecuencias   de   su   eventual   entrada   en  
vigor”,   en  Estudios   sobre   propiedad   industrial   e   intelectual   y   derecho   de   la   competencia.   Colección   de   trabajos   en   homenaje   a  
Alberto  Bercovitz  Rodríguez-‐‑Cano,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  2005,  p.  352.  El  autor  mantiene  que  los  derechos  
exclusivos   que   otorgan   las   patentes   constituyen   un   incentivo   para   la   innovación   y   considera,   citando   a   J.   A.  
SCHUMPETER,  Teoría  del  desenvolvimiento  económico,  3a  ed.,  Fondo  de  Cultura  Económica,  México,  1957   (obra  póstuma),  
que  ésta,  en  su  calidad  de  función  económica  de  los  empresarios,  constituye  la  esencia  del  desarrollo  económico.  
230   COMISIÓN  EUROPEA,   “Fomentar   la   innovación  mediante   la   patente.   Libro  Verde   sobre   la   patente   comunitaria   y   el  
sistema  de  patentes  en  Europa.  COM(97)  214  final”.  El  documento  aborda  la  conveniencia  de  un  sistema  de  protección  
con   efecto   unitario   y   analiza   los   obstáculos   para   su   implantación,   principalmente   lingüísticos   y   de   unificación   de   la  
jurisdicción.  
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nacionales,  una  por   cada  uno  de   los  países  designados   en   la   solicitud,  que   se  
somete  en  último  término  a  la  regulación  nacional  de  cada  uno  de  ellos231.  

A  pesar  de  que  el  CPC  no  ha  llegado  a  entrar  en  vigor,  ha  tenido  efectos  
muy  positivos  sobre  la  uniformidad  de  la  regulación  nacional  de  las  patentes  en  
los   Estados   europeos,   que   han   incorporado   a   su   legislación   muchas   de   las  
disposiciones  del  CPC232.  

III.2.4.2.3. El  procedimiento  de  cooperación  reforzada  para  la  creación  de  una  
patente  europea  con  efecto  unitario  

Tras  el  fracaso  del  CPC  han  tenido  lugar  varias  iniciativas  para  relanzar  
la  idea  de  obtener  una  patente  con  efecto  unitario  en  el  ámbito  de  la  UE233.    Así,  
tras  la  modificación  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  por  el  
Tratado  de  Lisboa234,  como  consecuencia  de  la  cual  resulta  posible  la  creación  de  
títulos   europeos   de   propiedad   industrial   en   la   UE   por   el   procedimiento  
ordinario,  es  decir  sin  que  resulte  necesario  contar  con  la  unanimidad  de  todos  
los  Estados,  parecía  posible  superar  el  bloqueo  que  algunos  países  (entre  ellos  
España)   han   venido   realizando   a   la   patente   unitaria235.   Sin   embargo,   esta  
posibilidad   no   alcanza   al   establecimiento   de   los   regímenes   lingüísticos,   que  
sigue  requiriendo  unanimidad236,  lo  que  ha  permitido  que  las  sucesivos  intentos  
se  hayan  visto  frustrados,  dada  la  oposición  de  España  e  Italia.  

En  la  actualidad  la  Patente  Comunitaria  ha  recibido  un  nuevo  impulso  a  
través  de   la  Decisión  2011/167/UE  del  Consejo  de   la  Unión  Europea,  de  10  de  
marzo  de  2011,  por  la  que  se  autoriza  una  cooperación  reforzada  en  el  ámbito  
de  la  creación  de  protección  mediante  una  patente  unitaria237,  procedimiento  del  

                                                                                                 
231  Un  análisis  del  Convenio  de  Múnich  y  del  Convenio  de  Luxemburgo  y  su  afectación  sobre  el  Derecho  español  de  
patentes  se  encuentra  en  R.  SINGER,  “La  patente  europea”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  5,  1978.  
232  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “La  patente  europea  con  efecto  unitario:  ¿hacia  el  final  del  túnel  o  un  nuevo  fiasco?”,  Actas  de  
Derecho  Industrial,  31,  2010,  p.  529,  para  quien  las  previsiones  del  CPC  y  del  CPE  han  conseguido  un  efecto  unificador  
sobre  el  derecho  de  patentes  en  el  ámbito  europeo.  
233  Pueden  revisarse  las  distintas  iniciativas  a  nivel  europeo,  que  han  permitido  llegar  a  la  Patente  Europea  con  Efecto  
Unitario,   en   S.   BALAÑÁ   VICENTE,   “Patente   unitaria   en   el   marco   de   la   cooperación   reforzada.   Evolución   del   sistema  
europeo   de   patentes   a   propósito   de   la   reciente   creación   de   la   patente   europea   con   efecto   unitario”,  Comunicaciones,  
Instituto  de  Derecho  y  Ética  Industrial,  68,  2013;  y  en  R.  SAMPEDRO  CALLE,  “La  patente  europea  con  efectos  unitarios  ¿una  
nueva   alternativa?”,   en  Compendio   práctico   sobre   la   protección   de   la   propiedad   industrial:   una   visión   renovada   en   España,  
Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012.  
234  “TRATADO  DE  LISBOA,  POR  EL  QUE  SE  MODIFICAN  EL  TRATADO  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA  Y  EL  TRATADO  CONSTITUTIVO  DE  
LA  COMUNIDAD  EUROPEA.  (2007/C  306/01)”,  firmado  en  Lisboa  el  13  de  diciembre  de  2007.  
235   Sobre   la   importancia  del  Tratado  de  Lisboa  para   la   creación  de  una  patente   comunitaria,  puede  verse  E.   F.  PÉREZ  
CARRILLO,  “Impacto  del  tratado  de  Lisboa  de  la  Unión  Europea  sobre  la  creación  de  un  título  de  patente  comunitario  y  
de  un  tribunal  de  patente  europea  y  comunitaria”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  30,  2009.  
236  Ver  artículo  118  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea.  
237  Al  respecto  puede   leerse  M.  BOTANA  AGRA,  “La  patente  europea  con  efecto  unitario   (PEU)  en  el  marco  de   la  UE”,  
Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  33,  2012.  
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que  han  quedado  al  margen  los  Estados  español  e  italiano238.  El  mecanismo  de  
cooperación  reforzada239  permite  que  el  Consejo  de   la  UE  autorice  a  un  grupo  
de  al  menos  nueve  Estados  miembros  para  cooperar  en  un  objetivo  sobre  el  que  
no   se  haya   conseguido   suficiente   consenso  entre   todos   los  Estados  miembros,  
con  el  fin  de  evitar  que  la  necesidad  de  unanimidad  para  regular  determinadas  
cuestiones  permita  a  algún  Estado  bloquear  el  desarrollo  de  las  mismas  cuando  
resulten  de  interés  para  un  grupo  de  Estados  miembros.  Como  consecuencia  de  
esta  Decisión  del  Consejo,   se   han   aprobado   el  Reglamento   (UE)  n.º   1257/2012  
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2012,  por  el  que  
se   establece   una   cooperación   reforzada   en   el   ámbito   de   la   creación   de   una  
protección   unitaria  mediante   patente,   y   el   Reglamento   (UE)   n.º   1260/2012   del  
Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2012,  por  el  que   se  establece  una  cooperación  
reforzada   en   el   ámbito   de   la   creación   de   una   protección   unitaria   mediante  
patente  en  lo  que  atañe  a  las  disposiciones  sobre  traducción.  

La  patente  europea  con  efecto  unitario   tiene  una  serie  de  características  
importantes  desde  el  punto  de  vista  del  progreso  en  la  unificación  del  derecho  
de  patente  en  Europa240.  La  patente  europea  con  efecto  unitario  no  es  un  título  
de  propiedad  industrial  comunitario,  sino  una  patente  europea  que  se  obtiene  
conforme  a   lo  previsto   en   el  CPE,  mediante   solicitud  a   la  Oficina  Europea  de  
Patentes.   Eso   sí,   una   vez   la   patente   haya   sido   otorgada   podrá   solicitarse   el  
efecto  unitario,  lo  que  supone  que  estará  vigente  simultáneamente  en  todos  los  
Estados   que   han   participado   en   el   proceso   de   cooperación   reforzada,   sin  
necesidad  de   someterse   a   otras   condiciones   que   resultan   exigibles   en  muchos  
Estados   para   que   una   patente   europea   obtenida   con   el   procedimiento   clásico  
del   CPE   tengan   efectos   en   su   territorio241.   Dado   su   efecto   unitario,   la   patente  
sólo   producirá   efectos   en   el   conjunto   de   Estados   que   participan   en   la  
cooperación  reforzada,  de  forma  que  si  se  produce  su  transferencia,  revocación  
o   extinción,   éstas   operarán   con   los  mismos   efectos   para   el   conjunto   de   estos  
Estados  participantes.  Se  trata  de  un  efecto  unitario  opcional  para  el  titular  de  la  
patente  obtenida  de  acuerdo  con  el  procedimiento  CPE,  que  coexistirá  con   las  
patentes  nacionales  y  con  las  patentes  europeas.  Por  otra  parte,  la  introducción  
de  determinados  aspectos   sustantivos  del  Derecho  de  patente  en   la  Propuesta  

                                                                                                 
238  Ambos  Estados  interpusieron  recurso  contra  la  Decisión  2011/167/UE  del  Consejo  (asuntos  acumulados  C-‐‑274/11  y  C-‐‑
295/11),  que  han  sido  desestimados  por  el  TJUE  en  Sentencia  de  16  de  abril  de  2013.  
239  Previsto  en  el  artículo  20  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  y  desarrollado  en  los  artículos  326  a  334  del  Tratado  de  
Funcionamiento  de  la  Unión  Europea.  
240  Siguiendo  en  este  punto  a  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “La  patente  europea  con  efecto  unitario:  ¿hacia  el  final  del  túnel  o  un  
nuevo  fiasco?”,  cit.,  p.  538  y  sigs.  
241  En  la  mayoría  de  Estados  miembros  se  exige  una  traducción  al  idioma  nacional  para  que  la  patente  surta  efecto.  
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de  Reglamento242,  en  la  línea  de  las  previsiones  que  contenía  el  CPC,  generaba  
un   efecto   unificador   del   Derecho   europeo   de   patente,   puesto   que   al   pasar   a  
formar  parte  del  Derecho  de  la  Unión  Europea  podían  ser  objeto  de  cuestiones  
prejudiciales   planteadas   para   su   armonización   por   parte   de   los   tribunales  
nacionales   de   los   Estados   u   otros   órganos   jurisdiccionales   competentes.      No  
obstante,   el   Consejo   Europeo   acordó243,   el   29   de   junio   de   2012   ,   suprimir   los  
artículos  6  a  8,  que  contenían  las  disposiciones  sustantivas  relacionadas  con  la  
delimitación   del   alcance   del   Derecho   de   patente.   La   consecuencia   de   esta  
supresión   en   el   texto   final   del   Reglamento244   es   que   las   mencionadas  
disposiciones   no   forman   parte   del   Ordenamiento   de   la   Unión   Europea   y   no  
pueden  plantearse  sobre  ellas  cuestiones  prejudiciales  para  su  interpretación  y  
armonización   por   el   Tribunal   de   Justicia   de   la  Unión   Europea,   por   lo   que   se  
pierde   el   efecto   uniformador   que   producía   la   propuesta   sobre   el   Derecho  
europeo  de  patentes.  

Una   de   las  mayores   debilidades   del   sistema   europeo   de   patentes   es   la  
carencia  de  un  órgano   jurisdiccional  común  ante  el  que  puedan  plantearse   las  
cuestiones  litigiosas  relacionadas  con  las  patentes  europeas245.  En  la  actualidad,  
como  es  sabido,  son   los  órganos   jurisdiccionales  nacionales  del  país  de  que  se  
trate   los   competentes  para  dilucidar   los   asuntos   relacionados   con   las  patentes  
europeas   vigentes   en   el   mismo,   lo   que   supone   la   necesidad   de   instar   la  
actuación   jurisdiccional   en   varios   Estados   y,   en   consecuencia,   un   coste   muy  
elevado  que  dificulta  el  acceso  a  la  tutela  judicial  efectiva246,  principalmente  de  
la  medianas  y  pequeñas  empresas247.  Además,  esta  diversidad  de   intervención  

                                                                                                 
242  COMISIÓN  EUROPEA,  “Propuesta  de  Reglamento  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  por  el  que  se  establece  una  
cooperación  reforzada  en  el  ámbito  de  la  creación  de  protección  mediante  una  patente  unitaria.  COM(2011)  215  final”.  
243  Atendiendo  una  exigencia  del  Reino  Unido.  
244  “REGLAMENTO  (UE)  NÚM.  1257/2012  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  17  DE  DICIEMBRE  DE  2012,  POR  EL  
QUE  SE  ESTABLECE  UNA  COOPERACIÓN  REFORZADA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  CREACIÓN  DE  UNA  PROTECCIÓN  UNITARIA  MEDIANTE  
PATENTE”;  El   contenido  de   estas  disposiciones  ha   sido   incorporado  al   texto  del   “ACUERDO  DE   29  DE   FEBRERO  DE   2013  
ENTRE  PAÍSES  MIEMBROS  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA  SOBRE  UN  TRIBUNAL  UNIFICADO  DE  PATENTES  (2013/C  175/01)”  (arts.  25  a  
30).  
245  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS,  “Recomendación  de  la  Comisión  al  Consejo  para  que  la  autorice  a  abrir  
negociaciones  con  vistas  a  la  adopción  de  un  Acuerdo  por  el  que  se  cree  un  Sistema  Unificado  de  Resolución  de  Litigios  
sobre   Patentes”,   pp.   2-‐‑3.   En   la   Exposición   de   motivos   expresa   que   la   falta   de   un   título   de   protección   unitario   y   la  
inexistencia  de  un  sistema  unificado  de  resolución  de  litigios  relativo  al  mismo  determinan  que  el  acceso  al  sistema  de  
patentes   sea   complejo   y   costoso   y   dificultan   la   ejecución   efectiva   de   las   patentes,   especialmente   en   el   caso   de   las  
pequeñas   y   medianas   empresas   (PYME).      Por   otra   parte,   considera   que   los   litigios   en   el   ámbito   de   la   UE   son  
innecesariamente  costosos  y  aleatorios  para  todas  las  partes  implicadas,  lo  que  viene  a  obstaculizar  a  las  PYME  y  a  los  
inventores  individuales  el  acceso  al  sistema  de  patentes  y  constituye  una  rémora  para  la  innovación  y  la  competitividad  
europeas.  
246  Puede  verse  un  estudio   sobre   la   tutela   jurisdiccional  de   la  propiedad   industrial   en  R.  CASTILLEJO  MANZANARES;   I.  
RODRÍGUEZ   MARTÍNEZ,   “La   tutela   jurisdiccional   de   los   derechos   de   autor   y   la   propiedad   industrial   en   el   ámbito  
comunitario  y  nacional”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  27,  2006.  
247   López-‐‑Tarruella   alerta   sobre   la   utilización   abusiva   por   parte   de   algunas   empresas   de   determinadas   estrategias  
procesales  en  litigios  transfronterizos  de  propiedad  industrial  en  la  Comunidad  Europea,  aprovechando  la  intervención  
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de   órganos   jurisdiccionales   genera   una   gran   inseguridad   jurídica,   puesto   que  
existe   la   posibilidad   de   que   sobre   un  mismo   caso   recaigan   pronunciamientos  
distintos  en  Estados  distintos.  Todo  ello  supone  una  dificultad  importante  para  
que  Europa  pueda  competir  en  condiciones  con  otras  potencias  mundiales  en  el  
ámbito   de   la   innovación,   tan   estrechamente   ligada   al   crecimiento   y   al  
desarrollo248.   En   consecuencia,   es   imprescindible,   si   se   quiere   que   la   patente  
europea   con  efecto  unitario  desarrolle   el  papel   al   que  aspira,   que   la   iniciativa  
lleve   aparejada   la   creación   de   un   órgano   jurisdiccional   común   que   avale   una  
actuación  unitaria  y  cuyas  disposiciones  garanticen  que  las  patentes  se  apliquen  
o  se  revoquen  en  todo  el  territorio  de  los  Estados  miembros  participantes.    Un  
sistema   jurisdiccional   que   entendiese   tanto   de   las   patentes   europeas   del   CPE  
como  de  las  patentes  europeas  con  efecto  unitario  supondría  para  las  empresas  
europeas  un  ahorro  considerable  en  tiempo  y  dinero249.  

En  esta  línea,  el  Consejo  de  la  Unión  Europea  adoptó,  el  11  de  enero  de  
2013,  el  Acuerdo  sobre  el  Tribunal  Unificado  de  Patentes250,  que  ha  sido  firmado  
el  19  de  febrero  de  2013  por  veinticinco  de  los  veintiocho  Estados  miembros251.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de   sistemas   jurisdiccionales   de   varios   Estados   (en   concreto:   el   «fórum   shopping»,   que   alude   a   la   elección   del   foro   de  
competencia  más   beneficioso   para   los   intereses   del   demandante,   en   función   de   elementos   como   la   ley   sustantiva   y  
procesal  del  Estado  elegido,  el  tiempo  que  tardan  los  tribunales  en  resolver,  el  coste  económico  o  la  predictibilidad  de  la  
decisión,   entre  otros;   la  práctica  de   lo  que   se   conoce   como  «torpedos»,  que   se   refiere   a   la  maniobra  de  quien   intenta  
evitar   una   posible   demanda   por   violación   de   derechos   de   propiedad   industrial   anticipando   la   presentación   de   una  
acción   declarativa   de   ausencia   de   infracción,   con   objeto   de   paralizar   la   posibilidad   de   presentar   la   demanda   por  
violación  en  el  resto  de  Estados  miembros,  dado  que  en  ese  caso  se  produciría  un  caso  de  litispendencia  y  el  segundo  
tribunal  debería  suspender  el  procedimiento  e  inhibirse  a  favor  del  primero;  y  la  invocación  de  la  nulidad  o  caducidad  
del  título  como  defensa  ante  una  acción  por  infracción  de  derechos  presentada  en  su  contra,  con  objeto  de  paralizarla).  
No  resulta  complejo  imaginar  que  las  posibilidades  de  utilizar  estas  estrategias  están  directamente  relacionadas  con  el  
potencial  económico  de  las  empresas,  lo  que  puede  afectar  a  las  posibilidades  que  las  pequeñas  y  medianas  empresas  
tienen  para  defender  sus  intereses.  A.  LÓPEZ-‐‑TARRUELLA  MARTÍNEZ,  “Litigios  transfronterizos  de  propiedad  industrial  
en  la  Comunidad  Europea”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  29,  2008,  pp.  227-‐‑253.  
248   S.   ÁLVAREZ   GONZÁLEZ;   M.   REQUEJO   ISIDRO,   “Litigación   internacional   sobre   patentes   en   Europa:   el   sistema   de  
competencia   judicial   internacional   interpretado  por  el  TJCE  (reflexiones   tras   las  sentencias  del  TJCE  de  13  de   julio  de  
2006  en  los  casos  GAT  y  Roche)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  27,  2006,  p.  675.  
249   COMISIÓN   EUROPEA,   “Un  mercado   único   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual.   Estimular   la   creatividad   y   la  
innovación  para  generar  crecimiento  económico,  empleos  de  calidad  y  productos  y  servicios  de  excelencia  en  Europa.  
COM(2011)  287  final.”,  cit.,  p.  10.  
250  Este  instrumento,  junto  con  el  Reglamento  (UE)  núm.  1257/2012  y  el  Reglamento  (UE)  núm.  1260/2012  forman  lo  que  
viene  en  llamarse  «patent  package»  o  «paquete  de  la  patente  unitaria»,  que  implementa  el  procedimiento  de  cooperación  
reforzada  entre  veinticinco  Estados  miembros  de  la  UE  (todos  excepto  España  e  Italia)  para  la  creación  de  una  patente  
con  efecto  unitario  en  su  territorio.  Para  un  análisis  del  Acuerdo,  así  como  una  visión  general  de  los  Reglamentos,  véase  
T.   MERCADAL   MENCHADA,   “Tribunal   Unificado   de   Patentes”,   Diario   La   Ley,   8178,   2013.   Sobre   la   organización   y  
funcionamiento  del  TUP,  véase  J.  MONTEFUSCO  MONFERRER;  X.  BORRÁS  PIERI,  “Acuerdo  sobre  el  Tribunal  Unificado  de  
Patentes:   aspectos   fundamentales   de   la   jurisdicción,   organización   y   funcionamiento   del   Tribunal”,   Comunicaciones,  
Instituto  de  Derecho  y  Ética  Industrial,  70,  2013.  
251  Bulgaria,  Polonia  y  España  son  los  únicos  Estados  miembros  que  no  han  suscrito  el  Acuerdo.  Italia  sí  ha  firmado  el  
Acuerdo  pese  a  no  formar  parte  del  proceso  de  cooperación  reforzada  para  la  creación  de  la  patente  con  efecto  unitario.  
Algún  autor  considera  que  la  autoexclusión  de  España  del  TUP  tendrá  consecuencias  sobre  la  formación  y  la  práctica  de  
los   jueces   españoles   e   impedirá   a   España   contribuir   en   la   formación   de   un   sistema   jurisdiccional   cuyas   decisiones  
afectarán  de  forma  importante  a  nuestro  país.  En  este  sentido,  M.  DESANTES  REAL,  “Hacia  un  tribunal  unificado  y  un  
efecto  unitario  para  las  patentes  europeas  en  casi  todos  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea.  Consecuencias  de  la  
autoexclusión  de  España”,  Revista  española  de  derecho  internacional,  vol.  65,  2,  2013,  p.  68.  
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Tras   este  Acuerdo,   el   Consejo   creó,   en   fecha   8   de  marzo   de   2013,   un  Comité  
Preparatorio   para   la   puesta   en   marcha   del   Tribunal   Unificado   de   Patentes  
(TUP).      Dicho   Comité   ha   llevado   a   cabo   la   elaboración   del   Reglamento   de  
Procedimiento   que   ha   de   regular   la   actuación   del   TUP252,   publicando   su  
decimosexta   versión   en   fecha   6   de   marzo   de   2014.   Por   el   devenir   de   los  
acontecimientos   parece   probable   que   el   arranque   del   TUP   pueda   producirse  
durante  el  año  2015,  tal  como  está  previsto.  

Frente   a   la   reducción   de   los   costes   de   protección   que   se   espera   que  
provoque   el   funcionamiento   de   la   patente   unitaria   y,   en   consecuencia,   el  
aumento  de  la  competitividad  europea,  algunas  voces  alertan  sobre  riesgos  para  
las  pequeñas  y  medianas  empresas,  asociados  a  la  complejidad,  fragmentación  e  
inseguridad  del  sistema.  Estos  riesgos  derivan  de  la  coexistencia  del  sistema  de  
la  patente  unitaria  con  los  sistemas  nacionales,  de  su  fragmentación  territorial,  
al   quedar   algunos   Estados   fuera   de   la   patente   unitaria,   a   su   fragmentación  
sustantiva,  por  la  existencia  de  distintos  tipos  de  patentes,  de  su  fragmentación  
jurisdiccional,   derivada   de   la   anterior,   que   obligará   a   la   intervención   de  
distintos  órganos  jurisdiccionales  sobre  distintas  tipologías  de  patentes253.  

Otra  observación  crítica  que  resulta  aplicable  al  proceso,  en  la  medida  en  
que  se  basa  en  la  restricción  del  sistema  a  unos  idiomas,  en  detrimento  de  otros,  
por   razones   economicistas   que   aluden   a   los   costes,   guarda   relación   con   la  
limitación   que   se   produce   de   la   divulgación   de   la   invención,   circunstancia  
esencial   en   el   sistema   de   patentes   como   contrapartida   al   monopolio   que   se  
otorga  al  inventor  por  poner  a  disposición  de  la  sociedad  el  avance  obtenido.  Si  
se   restringe   desde   el   punto   de   vista   idiomático   la   obligación   de   ofrecer   la  
información   se   pone   en   riesgo   la   capacidad  de   difusión   de   la   patente,   lo   que  
rompe  el  equilibrio  entre  el  derecho  de  monopolio  que  obtiene  el  inventor  y  el  
beneficio  social  que  se  obtiene  con  el  acceso  a  la  información,  que  es  la  premisa  
sobre  la  que  aquél  se  asienta254.  Sin  duda  es  necesario  conseguir  una  reducción  
de   los   costes  de   obtención  de  una  patente   en   el   ámbito  de   la  UE  porque   esta  
circunstancia  está   lastrando   la  competitividad  europea,  pero   la  solución  ha  de  
buscarse  salvaguardando  otros  valores  importantes,   intrínsecamente  asociados  
a   los   objetivos   de   un   sistema   de   patentes,   como   es   la   divulgación   de   la  

                                                                                                 
252  La  existencia  de  este  Reglamento  está  prevista  en  el  artículo  41  del  “ACUERDO  DE  29  DE  FEBRERO  DE  2013  ENTRE  PAÍSES  
MIEMBROS  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA  SOBRE  UN  TRIBUNAL  UNIFICADO  DE  PATENTES  (2013/C  175/01)”.  
253  B.  A.  GONZÁLEZ  NAVARRO,  “Patente  unitaria:  luces  y  sombras”,  Actualidad  jurídica  Aranzadi,  890,  2014.  
254  J.  A.  MORGADES  MANONELLES,  “Monopolio  a  cambio  de  divulgación”,  cit.,  p.  735.  
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invención,   si   no  quiere   comprometerse   la   capacidad  de  desarrollo  de   algunos  
países.  

III.3. EL  DERECHO  ESPAÑOL  DE  PATENTES  

III.3.1. LA   SITUACIÓN   ANTERIOR   AL   INGRESO   DE   ESPAÑA  
EN  LA  UNIÓN  EUROPEA  

La  primera  ley  española  de  patentes  data  del  16  de  septiembre  de  1811,  a  
la   que   siguió   el   Real   Decreto   de   27   de   marzo   de   1826.   Dado   que   el   análisis  
histórico  del  derecho  de  patentes  queda  fuera  del  ámbito  del  presente  trabajo,  el  
análisis  se  centrará  básicamente  en  lo  que  atañe  a  la  vigente  LP  de  1986255.  

El  Estatuto  de  la  PI,  aprobado  por  una  Disposición  de  30  de  abril  de  1930,  
heredaba   los   principios   y   criterios   reguladores   de   las   instituciones   de   la  
propiedad   industrial   que   había   establecido   la   Ley   de   16   de  mayo   de   1902,   al  
unificar   en   una   misma   norma,   con   poco   acierto,   toda   la   regulación   sobre   la  
materia.   La   Comunidad   Económica   Europea   comunicó   a   España,   en   el  
Protocolo  número  8  para  el  ingreso  de  España  en  la  UE,  la  necesidad  de  adaptar  
su  legislación  sobre  patentes.  Aspecto  especialmente  importante  fue  el  referido  
a   la   inversión  de   la  carga  de   la  prueba  generalmente  prevista  en  la   legislación  
española   para   el   caso   de   las   infracciones   de   patentes   de   procedimiento.   Este  
tema   intentó   resolverse   tanto   en   el   Proyecto   de   Reforma   del   Estatuto,   del  
Ministerio  de   Industria,   como  en  el  Anteproyecto   redactado  en  el   Instituto  de  
Estudios   Políticos,   pero   ninguno   de   los   intentos   prosperó.   Tampoco   se  
consiguió  aprobar  la  patentabilidad  de  los  productos  farmacéuticos,  debido  a  la  
fuerte  resistencia  de  la  industria  farmacéutica  española.  

La   Ley   de   Patentes   admitió   la   patentabilidad   de   productos  
farmacéuticos,  así  como  la  inversión  de  la  carga  de  la  prueba,  a  partir  del  7  de  
octubre   de   1992   (disposiciones   transitorias   primera   y   segunda).   El   Protocolo  
núm.  8  también  incorporaba  la  demanda  al  Reino  de  España  de  su  adhesión  al  
Convenio  de  Múnich  de  5  de  octubre  de  1973,  de  la  Patente  Europea.  

                                                                                                 
255  Una   aproximación   histórica   puede   consultarse   en   la   publicación   de   la  OEPM   sobre   la   historia   de   las   patentes   en  
España,  que  se  encuentra  disponible  en:  
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf.   Sobre  
la   evolución   normativa,   véase   M.   CURELL   SUÑOL,   “Del   Estatuto   de   1929   a   la   Ley   de   Patentes   de   1986:   regímenes  
transitorios  y  definitivo  de  la  protección  por  patentes”,  en  Jornadas  sobre   la  Nueva  Ley  Española  de  Patentes:  ciclo  de  doce  
ponencias  bajo  el  lema  «Tecnología,  Industria  y  Patentes  en  la  España  Comunitaria»,  presentadas  los  días  14  y  15  de  mayo  de  1986,  
Barcelona,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  1987.  
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El  25  de  julio  de  2015  se  publica  la  Ley  24/2015,  de  Patentes,  que  entrará  
en  vigor  el  1  de  abril  de  2017.  Con  objeto  de  completar  la  revisión  del  derecho  
español  de  patentes,  se  ha  realizado  un  análisis  de  la  nueva  Ley  y  las  novedades  
que  incorporará  en  nuestra  normativa  en  el  apartado  III.3.10.  

III.3.2. LA   LEY   11/1986,   DE   PATENTES   Y   MODELOS   DE  
UTILIDAD  

III.3.2.1. Consideraciones  generales  

La   promulgación   de   la   Ley   11/1986,   de   20   de   marzo,   de   patentes   y  
modelos  de  utilidad,  constituye  la  creación  de  un  auténtico  sistema  español  de  
patentes,   adaptado   al   momento   temporal   en   el   que   nace   y   a   la   situación  
legislativa  de  la  materia  en  nuestro  entorno256.  

Las   novedades   más   relevantes   de   la   Ley   son   la   admisión   de   la  
patentabilidad   de   los   productos   químicos   y   farmacéuticos,   a   partir   del   7   de  
octubre  de  1992  (disposición  transitoria  primera,  1  y  2);  la  inversión  de  la  carga  
de   la   prueba   en   el   caso   de   violación   de   patentes   de   procedimiento   para   la  
fabricación  de  productos  o  sustancias  nuevos,  de  forma  que  se  presumirá,  salvo  
prueba   en   contrario,   que   se   ha   utilizado   el   procedimiento   patentado   para   la  
obtención  de  cualquier  producto  o  sustancia  de  las  mismas  características  (art.  
62.1  LP),  con  las  limitaciones  previstas  en  la  disposición  transitoria  segunda;  y  
las  diligencias  de  comprobación  de  hechos,  vigentes  a  partir  del  7  de  octubre  de  
1992  (disposición  transitoria  tercera)257.  

La   Ley   acabó   incorporando   los   principales   principios   inspiradores   que  
contenía   su   proyecto,   a   destacar:   individualidad   legislativa,   especialización  
normativa,  solidez  y  efectividad,  realismo  jurídico  y  económico  y  armonización  
internacional258.  

     

                                                                                                 
256  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Características  generales  y  algunos  aspectos  concretos  de  la  nueva  Ley  española  de  Patentes”,  
Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  11,  1985,  p.  23.  
257  J.  BANÚS  DURÁN,  “Eficacia  actual  de  las  patentes  en  España”,  en  Homenaje  a  H.  Baylos.  Estudios  sobre  derecho  industrial:  
colección  de  trabajos  sobre  propiedad  industrial  e  intelectual  y  derecho  de  la  competencia,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Madrid,  
1992,   p.   15   y   sigs.;   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   “Características   generales   y   algunos   aspectos   concretos   de   la   nueva   Ley  
española   de   Patentes”,   cit.,   p.   17,   la   califica   de   disposición   moderna   técnicamente,   y   armonizadora   con   el   Derecho  
europeo.  
258  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Problemas  y  perspectivas  del  futuro  derecho  español  de  patentes”,  Actas  de  derecho  industrial  y  
derecho  de  autor,  9,  1983,  p.  79  y  sigs.  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

90  

III.3.2.2. Las  patentes  de  invención  

III.3.2.2.1. Patentabilidad  

Los   requisitos   materiales   que   la   Ley   establece   que   han   de   reunir   las  
invenciones   para   poder   obtener   un   título   de   propiedad   industrial   son   la  
novedad,   la   actividad   inventiva   y   la   posibilidad   de   aplicación   industrial   (art.  
4.1).      

En   consecuencia,   para   otorgar   una   patente   se   requiere   la   existencia   de  
una   invención,   que   ésta   sea   nueva,      que   en   su   obtención   concurra   actividad  
inventiva  y  que  pueda  utilizarse  industrialmente.    A  estos  requisitos  se  añadirá  
el  de  que   la   invención  no  se  encuentre   incursa  en  alguno  de   los   supuestos  de  
exclusión  previstos  en  el  artículo  5  LP259.  

III.3.2.2.2. Existencia  de  invención  

La   invención   no   viene  definida   en   la   ley,   que   se   limita   a   establecer   las  
condiciones   que   deben   cumplirse   para   acceder   a   la   protección   jurídica   que  
otorga   la  patente.  La  mayoría  de  autores  configuran   la   invención  en  un  doble  
sentido:  

− Como   una   regla   técnica,   en   la   que   la   invención   se  manifiesta   como   la  
solución   técnica   a   un   problema.   Esta   solución,   para   ser   protegible  
mediante   patente,   debe   resultar   de   utilidad   para   su   aplicación   en   la  
industria260.  

− Como  una  idea,  que  es  la  que  se  protege  mediante  el  sistema  de  patentes,  
con   independencia  de   la  materialización  concreta  que  adopte   la  misma.  
En  este  sentido,  el  inventor  establece  las  circunstancias  y  condiciones  que  
determinarán   el   cumplimiento   de   la   invención261.      La   protección   de   la  
patente   alcanza   a   las   propuestas   equivalentes   para   la   resolución   del  
mismo  problema,   que   serían   en  definitiva   la  misma   invención,   aunque  
no  adopten  el  mismo  formato262.  

                                                                                                 
259  Ver  apartado  III.3.2.2.8.  
260  M.   BOTANA  AGRA,   “Invención   y   patente”,   cit.,   p.   101,   define   la   invención   como   «una   creación   del   intelecto   humano  
consistente  en  una  regla  para  el  obrar  técnico,  no  conocida,  que  indica  determinados  medios  para  la  actuación  sobre  las  fuerzas  de  la  
Naturaleza  y  de  la  que  deriva  un  resultado  directamente  aplicable  en  la  industria».  
261  M.  BAYLOS  MORALES  Y  OTROS,  Tratado  de  Derecho  Industrial,  cit.,  p.  1105.  
262  E.  BONASI  BENUCCI,  Tutela   della   forma  nel  Diritto   Industriale,  Milán,   1963,  p.   183  Para   este   autor,   en   la   invención,   el  
objeto  protegido  no  es  la  forma  de  exteriorización  de  la  idea  inventiva,  sino  la  idea  misma,  aislable  e  independiente  de  
su  forma  de  comunicación.  
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Las   invenciones   pueden   ser   de   producto   o   de   procedimiento.      Las  
primeras   señalan   cómo   debe   ser   un   producto   (una   determinada   materia   o  
energía),  mientras  que   las   invenciones  de  procedimiento   indican  la  manera  en  
la  que  debe  actuarse  con  la  realidad  para  que  se  produzca  el  efecto  o  resultado  
descrito  en  la  misma.  

La  propia  Ley   establece,   en   su  art.   4.4,  determinados   supuestos  que  no  
son   considerados   invenciones,   a   los   efectos  de  patentabilidad.      Se   trata  de  un  
listado   no   cerrado,   por   lo   que   no   agota   los   supuestos   que   carecen   de   la  
condición   de   invención.      El   apartado   5   del   mismo   artículo   aclara   que   la  
exclusión  de  la  categoría  de  invención  de  los  supuestos  mencionados  impedirá  
la  patentabilidad  solamente  en  la  medida  que  estén  comprendidos  en  el  objeto  
para   el   que   se   solicita   la   patente.      Dicho   de   otra   forma,   sería   patentable   una  
invención  que  contuviera  una  parte  técnica  que  pueda  considerarse  invención,  
aunque  contenga  algún  elemento   incurso  en  alguna  de   las  exclusiones  del  art.  
4.4  LP,  puesto  que  sólo  se  excluirá  del  concepto  de  invención  la  parte  no  técnica  
afectada263.  

Según  lo  previsto  en  el  art.  4.4  de  la  LP,  no  se  considerarán  invenciones,  y  
en  consecuencia  no  serán  protegibles  mediante  patente:  

a. Los  descubrimientos,  las  teorías  científicas  y  los  métodos  matemáticos.    
Los   descubrimientos   por   tratarse   de   realidades   existentes   en   la  
naturaleza,  que  carecen  de  actividad  inventiva.    Las  teorías  científicas  
y  los  métodos  matemáticos  no  se  consideran  invenciones  por  su  falta  
de  aplicabilidad  industrial  directa.  

b. Las   obras   literarias,   artísticas   o   cualquier   otra   creación   estética,   así  
como   las   obras   científicas.      Se   trata   de   creaciones   intelectuales   que  
carecen   de   utilidad   técnica   o   industrial   en   sí   mismas.      Estas   obras  
encuentran  amparo   jurídico  en  el  Real  Decreto  Legislativo  1/1996,  de  
12   de   abril,   por   el   que   se   aprueba   el   Texto   Refundido   de   la   Ley   de  
Propiedad  Intelectual.  

c. Los   planes,   reglas   y   métodos   para   el   ejercicio   de   actividades  
intelectuales,   para   juegos   o   para   actividades   económico-‐‑comerciales,  
así  como  los  programas  de  ordenador.  De  nuevo,  la  falta  de  dimensión  
técnica  que  permita  su  aplicación  industrial  es   la  razón  por   la  que  se  

                                                                                                 
263  BOTANA  AGRA  en  C.  FERNÁNDEZ-‐‑NÓVOA  Y  OTROS,  Manual  de  la  propiedad  industrial,  cit.,  pp.  115-‐‑116.  
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excluyen  del  concepto  de  invención,  a  los  efectos  de  su  patentabilidad,  
las  creaciones  mencionadas  en  este  apartado264.  

d. Las   formas   de   presentar   informaciones.   Esta   exclusión   afecta  
únicamente  a  la  forma  de  presentar  la  información,  puesto  que  se  trata  
de  una  creación  de  tipo  intelectual.    Sin  embargo,  si  la  presentación  de  
la  información  se  ajusta  a  un  procedimiento  determinado  o  al  uso  de  
medios  técnicos,  podría  ser  patentable.  

Tampoco  se  consideran  invenciones  susceptibles  de  aplicación  industrial,  
y   por   tanto   no   serán   patentables,   los   métodos   de   tratamiento   quirúrgico   o  
terapéutico   del   cuerpo   humano   o   animal   ni   los   métodos   de   diagnóstico  
aplicados  al  cuerpo  humano  o  animal,  aunque  sí  las  invenciones  de  productos,  
aparatos   o   instrumentos   para   la   puesta   en   práctica   de   tales  métodos   (art.   4.6  
LP).  

III.3.2.2.3. La  novedad  

La  valoración  de  la  novedad  consiste  en  determinar  si  la  invención  que  se  
presenta   existía   con   anterioridad   o   no265.   Aunque   la   novedad   es   un   término  
jurídicamente   indeterminado266,   resulta   necesaria   su   delimitación,   dada   la  
enorme  trascendencia  que  tiene  en  el  ámbito  del  derecho  de  patente267.  En  este  
aspecto,   ha   de   atenderse   a   las   limitaciones   a   la   novedad   que   la   propia   LP  
establece  para  la  concreción  del  concepto.    Así,  la  LP  delimita  el  concepto  en  su  
artículo   6,   en   sentido   negativo,   según   el   cual   se   considerarán   nuevas   las  
invenciones  que  no  estén  comprendidas  en  el  “estado  de  la  técnica”,  esto  es,  todo  
aquello   que   antes   de   la   presentación   de   la   solicitud   de   patente   no   haya   sido  
accesible  al  público  ni  forme  parte  de  solicitudes  anteriores.  

                                                                                                 
264  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “¿El  principio  del  fin  de  las  «Business  method  patents»?  El  caso  Bilsky”,  Actas  de  derecho  industrial  
y   derecho   de   autor,   29,   2008,   p.   1499.   En   referencia   a   las   patentes   para   métodos   comerciales,   el   autor   opina   que   no  
responden  a   los  objetivos  que  persigue  el  Derecho  de  patentes,  puesto  que  su  valor   innovador  es   fundamentalmente  
empresarial  y  no  innovador.  
265  M.   VIDAL-‐‑QUADRAS   TRÍAS   DE   BES,  Estudio   sobre   los   requisitos   de   patentabilidad,   el   alcance   y   la   violación   del   derecho   de  
patente,  Bosch,  Barcelona,  2005,  p.  41.  
266  En  palabras  de  M.  BAYLOS  MORALES,  “Requisitos  de  patentabilidad  de  la  invención  en  la  nueva  Ley  española”,  Boletín  
del  Ministerio   de   Justicia,   vol.  núm.  1452,   1987,  p.   61,   la  novedad  «es  una  noción   sumamente   imprecisa».  En  el  mismo  
sentido,   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,   Los   requisitos   positivos   de   patentabilidad   en   el   Derecho   alemán,   Madrid,   1969.  
Puede  verse  un  interesante  trabajo  sobre   los  conceptos   jurídicos   indeterminados  relacionados  con  la  PI  en  M.  CURELL  
SUÑOL,  “Conceptos  jurídicos  indeterminados  en  el  ámbito  de  la  Propiedad  Industrial  (Actividad  inventiva.  Suficiencia  
de  descripción.  Equivalencia  de  medios.  Carácter  singular.  Diligencia  requerida)”,  en  Estudios  sobre  propiedad  industrial  e  
intelectual  y  derecho  de  la  competencia.  Colección  de  trabajos  en  homenaje  a  Alberto  Bercovitz  Rodríguez-‐‑Cano,  Grupo  Español  de  
la  AIPPI,  Barcelona,  2005,  pp.  322-‐‑334.  
267   Para   Bercovitz,   lo   que   exige   la   LP   es   «que   la   invención   patentable   ha   de   ser   legalmente   nueva»   (A.   BERCOVITZ  
RODRÍGUEZ  CANO,  “La  novedad  en  el  derecho  de  patentes  español”,  en  II  Jornadas  de  Estudio  sobre  Propiedad  Industrial,  
Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  1976,  p.  65).  
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La  doctrina  ha  discutido  si  el   concepto  de  novedad  debe  entenderse  en  
sentido  explícito,  lo  que  supondría  que  existe  novedad  siempre  que  la  solución  
concreta   aportada   por   la   invención   no   haya   sido   propuesta   nunca   con  
anterioridad,   o   incluye   también   la   novedad   implícita,   esto   es,   que   la   solución  
aportada   no   pueda   obtenerse   por   cualquier   experto   medio   aplicando   el  
conjunto  de  conocimientos  que  conforman  el  estado  de  la  técnica268.  

Esta   discusión   parece   haber   sido   superada   a   favor   de   la   tesis   de   la  
novedad  implícita,  dado  que  la  propia  LP  establece  que  “una  invención  es  nueva  
cuando   no   está   comprendida   en   el   estado   de   la   técnica”   (art.   6.1).      Refuerza   esta  
postura  la  exigencia  de  actividad  inventiva  como  requisito  complementario  de  
patentabilidad.    

III.3.2.2.4. El  estado  de  la  técnica  y  su  determinación  

Según  el  art.  6.2  de  la  LP,  el  estado  de  la  técnica  “está  constituido  por  todo  
lo  que  antes  de  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  de  patente  se  ha  hecho  accesible  al  
público   en   España   o   en   el   extranjero   por   una   descripción   escrita   u   oral,   por   una  
utilización   o   por   cualquier   otro   medio”.   A   estos   efectos,   la   Ley   considera  
comprendido  en  el  estado  de  la  técnica  el  contenido  de  las  solicitudes  españolas  
de   patentes   o   de  modelos   de   utilidad  publicadas,   cuya   fecha  de   presentación  
sea   anterior   a   la   de   la   solicitud   que   se   evalúa,   tal   como   hubieren   sido  
originariamente   presentadas   (art.   6.3).      No   obstante,   la   previsión   del   art.   6.3  
sobre   el   alcance  del   estado  de   la   técnica  no   se   aplica  para   la   valoración  de   la  
actividad  inventiva  (art.  8.2),  como  se  verá  en  el  apartado  siguiente.  

Para  determinar  el  estado  de  la  técnica  no  se  considerarán  divulgaciones  
que  tengan  lugar  en  los  seis  meses  anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud  en  
la   Oficina   Española   de   Patentes   y   Marcas   (OEPM)269   cuando   haya   sido  
consecuencia  directa  o  indirecta:  

a. De  un  abuso  evidente  frente  al  solicitante  o  su  causante.  

b. Del   hecho   de   que   el   solicitante   o   su   causante   hubieren   exhibido   la  
invención  en  exposiciones  oficiales  u  oficialmente  reconocidas,  extremo  
que  deberá  haber  declarado  en  la  solicitud  y  que  tendrá  que  acreditar  en  
el  plazo  y  condiciones  determinadas  reglamentariamente.  

                                                                                                 
268  Ver  M.  BAYLOS  MORALES,  “Requisitos  de  patentabilidad  de  la  invención  en  la  nueva  Ley  española”,  cit.  
269  La  “LEY  21/1992,  DE  16  DE  JULIO,  DE  INDUSTRIA”  sustituye  la  denominación  «Registro  de  la  Propiedad  Industrial»  por  
«Oficina  Española  de  Patentes  y  Marcas».  
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c. De  los  ensayos  efectuados  por  el  solicitante  o  por  sus  causantes,  siempre  
que   no   impliquen   una   explotación   o   un   ofrecimiento   comercial   del  
invento.     

III.3.2.2.5. La  actividad  inventiva  

Para  que  se  considere  la  existencia  de  una  invención,  además  de  la  obvia  
novedad,   debe   concurrir   un   proceso   de   creación   por   parte   del   inventor.   Este  
proceso  de  creación,  al  que  aludimos  como  actividad  inventiva,  sólo  se  valorará  
una   vez   se   haya   comprobado   la   novedad   de   la   invención,   añadiendo   así   un  
juicio  más  restrictivo  al  mérito  de  la  invención  para  ser  considerada  como  tal270.  
De   esta   forma,   la   solución   propuesta   no   debe   ser   el   resultado   de   la   simple  
aplicación  de  unos  conocimientos  al  alcance  de  cualquiera.     En  este  sentido,  la  
mayoría  de   sistemas  de  patentes   exigen  a   la   invención  un   requisito   adicional,  
que   se   ha   dado   en   llamar   altura   inventiva   (erfinchungshöhe)   en   terminología  
alemana,   nivel   de   invención   (standard   of   invention)   en   el   caso   de   los   sistemas  
anglosajones   y   actividad   inventiva   (activité   inventive)   en   las   legislaciones  
francesa  y  española271.  La  actividad  inventiva  supone  cierto  proceso  generador,  
fruto  del  cual  resulta  la  invención.  

En  virtud  de  este  requisito  de  actividad  inventiva,  se  amplía  la  exigencia  
de  novedad  de  la  invención,  a  la  que  se  añade,  además,  la  creatividad.    No  basta  
con  una   aportación  que  no   estuviera   comprendida   en   el  “estado   de   la   técnica”,  
sino  que  esa  aportación  debe  ser  de  cierta  entidad272.  

Según   la   Ley,   se   considera   que   una   invención   implica   una   actividad  
inventiva  si  aquélla  no  resulta  del  estado  de  la  técnica  de  una  manera  evidente  
para  un  experto  en   la  materia   (art.  8.1),   teniendo  en  cuenta  que  el  atributo  de  
experto  atiende   tanto  a   la  dimensión  subjetiva,  que   implica   la  posesión  por  el  
sujeto  de  determinados  conocimientos,  como  a  la  dimensión  objetiva,  que  acota  
el   ámbito   al   que   corresponden  dichos   conocimientos273,   referenciándolos   a   un  

                                                                                                 
270  M.   VIDAL-‐‑QUADRAS   TRÍAS   DE   BES,  Estudio   sobre   los   requisitos   de   patentabilidad,   el   alcance   y   la   violación   del   derecho   de  
patente,  cit.,  p.  65.  
271  La  actividad  inventiva  como  requisito  de  patentabilidad  surgió  en  la  Sentencia  de  la  Corte  Suprema  de  los  Estados  
Unidos   del   año   1850,   en   el   caso   «Hotchkiss   v.   Greenwood»   (I.   GONZÁLEZ   LÓPEZ,   “La   protección   jurídica   de   las  
invenciones  menores  en  Europa”,  cit.,  p.  107).  
272  V.  D.  CATALDO,  L’originalitá  dell’invenzione,  1983,  Milán.  Según  este  autor,  este  nuevo  requisito  en  las  legislaciones  es  
consecuencia   de   la   influencia   de   lo   que   en   el   sistema   americano   se   conoce   como   non-‐‑obviousness,   que   exige   que   el  
inventor   efectúe   mediante   su   invención   alguna   aportación   que   no   fuera   evidente   para   el   estado   del   conocimiento  
existente   en   el   momento   (pág.   44).   Para   Cataldo,   el   concepto   de   «originalidad»   alude   a   la   calidad   de   la   aportación  
efectuada  por  el  inventor,  que  debe  ser  destacable,  más  allá  del  habitual  sentido  de  creación  propia,  no  copiada  de  otro.    
273  S.  MIRALLES  MIRAVET;  E.  MOLINA,  “El  requisito  de  suficiencia  de  la  descripción  en  el  sistema  europeo  de  patentes”,  
Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  33,  2012,  pp.  143-‐‑144.  
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determinado  sector  de   la   técnica,  conocido  como  sector  relevante,  en  el  que  el  
experto  ha  de  ser  considerado  como  un  especialista  con  competencias  medias,  
sin   perjuicio   de   su   capacidad   y   conocimiento   en   otros   ámbitos   de   la   técnica  
generales  o  próximos  al  relevante274.  El  criterio  más  aplicado  para  determinar  al  
experto   medio   en   el   ámbito   relevante   es   el   del   problema   resuelto   (problem  
solving  approach),  que  considera  al  experto  en  función  de  su  especialidad  para  la  
resolución  de  un  problema  en  el  sector  de  la  técnica  o  de  la  industria  a  la  que  la  
invención   se   dirige,   lo   que   incluye   su   capacidad   para   saber   a   quién   debe  
dirigirse  para  la  resolución  del  problema  cuya  comprensión  a  él  se  le  escapa275.  

Para  la  valoración  de  la  existencia  de  actividad  inventiva,  en  el  estado  de  
la  técnica  no  se  considerará  incluido  el  contenido  de  las  solicitudes  españolas  de  
títulos  de  propiedad  industrial  cuya  fecha  de  presentación  sea  anterior  a  la  de  la  
solicitud  que  se  evalúa  (art.  8.2).  

La  actividad  inventiva  implica  que,  para  ser  patentable,   la  invención  no  
puede   limitarse  a   la   simple  aplicación  de  conocimientos  normales,  debe  ser  el  
resultado  de  un  proceso  que  suponga  alguna  aportación  de  entidad  suficiente,  
con  cierto  nivel  científico  o  técnico,  que  vaya  más  allá  de  lo  obvio.  A  los  efectos  
de  valorar  la  existencia  de  actividad  inventiva,  como  requisito  complementario  
de  patentabilidad  de  la  invención,  el  juicio  a  considerar  es  el  que  corresponde  a  
un   técnico   medio,   con   una   formación   media   en   el   sector,   perteneciente   a   la  
industria,   que   no   sea   científico   ni   investigador.   Este   experto   medio   ha   de  
valorar   los   antecedentes   de   sectores   técnicos   que   no   sean   distantes   del   de   la  
invención276.  

III.3.2.2.6. El  carácter  industrial  de  la  invención  

La  Ley  exige  como  requisito  de  patentabilidad  de  una  invención  que  sea  
susceptible  de  aplicación  industrial,  lo  que  supone  que  pueda  ser  aplicada  en  el  
desarrollo   de   una   actividad   industrial   orientada   a   la   satisfacción   de   las  
necesidades   humanas.   El   significado   de   aplicación   industrial   habremos   de  
encontrarlo  acudiendo  al  concepto  de   industria  como  actividad  que  utiliza   las  
fuerzas  de  la  naturaleza  para  la  satisfacción  de  necesidades  humanas277.  En  ese  

                                                                                                 
274   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   “Actividad   inventiva   y   sector   de   la   técnica   relevante   para   el   experto   (Comentario   a   la  
Resolución  de  la  Sala  Técnica  de  Recursos  de  la  Oficina  Europea  de  Patentes  de  5  de  marzo  de  1982  )”,  Actas  de  derecho  
industrial  y  derecho  de  autor,  8,  1982,  p.  211.  
275  C.  SALVADOR  JOVANÍ,  El  ámbito  de  protección  de  la  patente,  Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  2002,  p.  234.  
276   L.   A.   DURÁN   MOYA,   La   actividad   inventiva   como   requisito   de   patentabilidad.   Criterios   interpretativos   para   valorar   su  
existencia  en  patentes  españolas  y  europeas,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Madrid,  1992.  
277  M.  BAYLOS  MORALES,  “Requisitos  de  patentabilidad  de  la  invención  en  la  nueva  Ley  española”,  cit.,  p.  90.  
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sentido,  ha  de  aclararse  que  el  concepto  “industrial”  debe  entenderse  en  sentido  
amplio,  lo  que  incluye  el  campo  de  la  agricultura,  la  ciencia  en  la  medida  en  que  
se  aplique  para  la  resolución  de  un  problema,  el  ocio  o  el  arte.  La  consideración  
“industrial”  obedece  por  tanto  a  la  capacidad  de  la  invención  de  ser  reproducida  
siguiendo  las  especificaciones  y  normas  técnicas  contenidas  en  la  solicitud  de  la  
patente278.    

En  consideraciones  de  la  LP,  una  invención  es  susceptible  de  aplicación  
industrial   cuando  su  objeto  puede  ser   fabricado  o  utilizado  en  cualquier  clase  
de  industria279,  incluida  la  agrícola  (art.  9).  Por  el  contrario,  la  Ley  no  considera  
invenciones   susceptibles   de   aplicación   industrial,   a   los   efectos   de   su  
patentabilidad,  los  métodos  de  tratamiento  quirúrgico  o  terapéutico  del  cuerpo  
humano  o  animal  ni  los  métodos  de  diagnóstico  aplicados  al  cuerpo  humano  o  
animal.  En  este  aspecto,  el  CPE  de  2000  ha  modificado  la  previsión  inicial  que  
consideraba   la   prohibición   de   patentar   métodos   de   diagnóstico   aplicados   al  
cuerpo  humano  o  animal  en  base  a  su  falta  de  aplicación  industrial,  pasando  a  
considerarla   como   una   excepción   a   la   patentabilidad   (art.   53   CPE),   lo   que  
significa   que,   aunque   se   prohíba   la   patentabilidad   de   estos   métodos,   se  
reconoce  que  podrían  reunir  todos  los  requisitos  de  patentabilidad,  incluida  la  
aplicación  industrial,  razón  por  la  que  se  aboga  por  la  modificación  de  la  actual  
legislación   española,   para   armonizarla   con   las   previsiones   del   CPE   en   este  
sentido280.   No   obstante,   la   prohibición   de   patentar   a   la   que   nos   venimos  
refiriendo   no   alcanza   a   los   productos,   especialmente   a   las   sustancias   o  
composiciones,  ni  a   las   invenciones  de  aparatos  o   instrumentos  para  la  puesta  
en  práctica  de  tales  métodos  quirúrgicos,  terapéuticos  o  de  diagnóstico  (art.  4.6).  

III.3.2.2.7. La  utilidad  de  la  invención  

La   realizabilidad   es   un   requisito   para   que   la   invención   pueda   ser  
protegida  por  el  ordenamiento  jurídico.  Esta  realizabilidad  tiene  que  derivarse  
del   seguimiento   de   las   prescripciones   descritas   por   el   inventor,   que   debe  
producir  el  resultado  que  se  espera.    

                                                                                                 
278  F.  VICENT  CHULIÁ,  Introducción  al  derecho  mercantil,  cit.,  vol.  2,  pp.  1394-‐‑1395.  
279  Como  veremos  a  continuación,  la  realizabilidad  de  la  invención  por  cualquier  experto,  mediante  el  seguimiento  de  
las  prescripciones  descritas  por  el  inventor,  constituye  un  requisito  previo  de  la  explotación  industrial.  
280   J.  FRAMIÑÁN  SANTAS,  “La  prohibición  de  patentar  métodos  de  diagnóstico  aplicados  al  cuerpo  humano  o  animal”,  
Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  29,  2008.  La  LP2015  ha  recogido  esta  opinión,  incluyendo  la  prohibición  de  
patentar  métodos  diagnósticos  aplicados  al  cuerpo  humano  o  animal  como  una  excepción  a  la  patentabilidad  (art.  5.4  
LP2015).  
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En   el   DP,   las   invenciones   protegibles   han   de   ser   susceptibles   de  
explotación   industrial,   para   lo   cual   se   exige   su   realizabilidad281.   Teniendo   en  
cuenta   que   la   explotación   industrial   tiene   como   fin   la   satisfacción   de  
necesidades  humanas,  la  invención  será  útil  en  la  medida  en  que  logre  ese  fin.    

Sobre   el   alcance   de   la   utilidad   de   la   invención,   ésta   ha   de   entenderse  
relacionada   con   su  posible   aprovechamiento  por   la   generalidad,   y   no   a   título  
individual.   Viene   referida   al   sentido   de   utilidad   general,   en   cuanto   que   debe  
aplicarse  a  necesidades  de  carácter  general,  cuya  satisfacción  es  su  fin282.  

III.3.2.2.8. Exclusiones  a  la  patentabilidad  

Además  de   las   excepciones  mencionadas   en   cada  uno  de   los   apartados  
por  carecer,  a  los  efectos  de  la  Ley,  de  actividad  inventiva  o  carácter  industrial,  
la  Ley  establece,  en  su  artículo  5283,  la  imposibilidad  de  obtener  patentes  para:  

A) Las   invenciones   cuya   explotación   comercial   sea   contraria   al   orden  
público  o  a  las  buenas  costumbres284,  sin  poderse  considerar  como  tal  a  la  
explotación  de  una   invención  por  el  mero  hecho  de  que  esté  prohibida  
por   una   disposición   legal   o   reglamentaria.      En   particular,   no   se  
considerarán  patentables  por  este  motivo:  

a. Los  procedimientos  de  clonación  de  seres  humanos.  

b. Los   procedimientos   de   modificación   de   la   identidad   genética  
germinal  del  ser  humano.  

c. Las  utilizaciones  de   embriones   humanos   con   fines   industriales   o  
comerciales.  

d. Los   procedimientos   de  modificación   de   la   identidad   genética   de  
los   animales   que   supongan   para   éstos   sufrimientos   sin   utilidad  

                                                                                                 
281  P.  ROUBIER,  Le  Droit  de  la  Propiété  Industrielle,  París,  1954,  p.  89.  
282  P.  BREUER  MORENO,  Tratado  de  Patentes  de  Invención,  Abeledo  Perrot,  Buenos  Aires,  1957,  p.  105.  
283  Pueden  consultarse  comentarios  y  reflexiones  acerca  del  artículo  5  LP  en  M.  BOTANA  AGRA,  “Buenas  costumbres  y  
Derecho   de   Patentes”,   en   Homenaje   a   H.   Baylos.   Estudios   sobre   derecho   industrial:   colección   de   trabajos   sobre   propiedad  
industrial  e  intelectual  y  derecho  de  la  competencia,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Madrid,  1992,  p.  79  y  sigs.  
284  El  CPE   (art.   53)   se   refiere  al  orden  público  y  a   la  moral,  que  podría  asimilarse  al   concepto  de  «buenas   costumbres»  
presente  en  la   legislación  española.  Considera   la  OEP  que  el  orden  público  abarca   la  seguridad  pública,   la   integridad  
física  de  los  individuos  y  la  protección  del  medio  ambiente,  en  tanto  que  la  moral  guarda  relación  con  la  consideración  
como   correcta   o   aceptable   de   una   determinada   conducta,   desde   el   prisma   cultural   correspondiente   a   la   sociedad   y  
civilización  europea.  Estima  también  la  OEP  que  la  consideración  de  inmoral  o  contrario  al  orden  público  ha  de  referirse  
a   la   explotación   comercial   de   la   invención,   no   a   la   invención   propiamente   dicha.  Á.  GARCÍA  VIDAL,   “Células  madre  
embrionarias  y  derecho  de  patentes”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  29,  2008,  pp.  163-‐‑164.  
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médica  o  veterinaria  sustancial  para  el  hombre  o  el  animal,  y  los  
animales  resultantes  de  tales  procedimientos.  

B) Las   variedades   vegetales   y   las   razas   animales.   Serán,   sin   embargo,  
patentables  las  invenciones  que  tengan  por  objeto  vegetales  o  animales  si  
la  viabilidad  técnica  de  la  invención  no  se  limita  a  una  variedad  vegetal  o  
a  una  raza  animal  determinada.  

C) Los  procedimientos  esencialmente  biológicos  de  obtención  de  vegetales  o  
de   animales.   A   estos   efectos,   se   considerarán   esencialmente   biológicos  
aquellos   procedimientos   que   consistan   íntegramente   en   fenómenos  
naturales   como   el   cruce   o   la   selección.   Esta   limitación   no   afecta   a   la  
patentabilidad   de   las   invenciones   cuyo   objeto   sea   un   procedimiento  
microbiológico   o   cualquier   otro   procedimiento   técnico   o   un   producto  
obtenido  por  dichos  procedimientos.  

Según   lo   previsto   en   el   artículo   4   LP,   sí   serán   patentables   las  
obtenciones   que   tengan   por   objeto   un   producto   que   esté   compuesto   o  
que  contenga  materia  biológica,  o  un  procedimiento  mediante  el  cual  se  
produzca,   transforme   o   utilice   materia   biológica.      De   igual   manera,   la  
materia  biológica  aislada  de  su  entorno  natural  o  producida  por  medio  
de   un   procedimiento   técnico   podrá   ser   objeto   de   una   invención,   aún  
cuando  ya  exista  anteriormente  en  estado  natural285.  A  estos  efectos,  “se  
entenderá  por  “materia  biológica”  la  materia  que  contenga  información  genética  
autorreproducible  o   reproducible   en  un  sistema  biológico  y  por  “procedimiento  
microbiológico”,  cualquier  procedimiento  que  utilice  una  materia  microbiológica,  
que   incluya   una   intervención   sobre   la   misma   o   que   produzca   una   materia  
microbiológica”.  

                                                                                                 
285  Debe   tenerse  en  cuenta  que   las  patentes  sobre  secuencias  de  ADN  no  ofrecen  protección  absoluta,   sino  protección  
vinculada  a  un  objetivo,  lo  que  significa  que  no  se  protege  la  secuencia  de  ADN  aisladamente  considerada,  sino  dicha  
secuencia  cuando  está  vinculada  a  un  objetivo  consistente  en  la  función  que  desempeña  esa  estructura  o  esa  secuencia  
de  ADN,  quedando   fuera  del  ámbito  de  protección  de   la  patente  otras  posibles   funciones  de  dicha  secuencia.  En  ese  
sentido,  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “El  ámbito  de  protección  de  las  patentes  biotecnológicas:  (a  propósito  de  la  sentencia  del  
Juzgado  de  lo  Mercantil,  núm.  6  de  Madrid,  de  27  de  julio  de  2007  [pendiente  de  apelación],  en  el  caso  «soja  transgénica  
Monsanto»)”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  28,  2007,  p.  746  y  sigs.;  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “El  Tribunal  de  
Justicia   precisa   el   ámbito  de  protección  de   las   patentes   biotecnológicas:   apunte  para   el   caso   «Monsanto   c.  Cefetra»”,  
Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  30,  2009,  p.  516;  en  la  misma  línea  favorable  a  la  limitación  del  alcance  de  la  
patente   sobre  un   compuesto   a   la   función   que  desarrolla   en   la   invención,  V.  D.  CATALDO;   E.  AREZZO,   “Alcance  de   la  
patente  y  uso  del  producto”,  Actas   de   derecho   industrial   y   derecho   de   autor,   27,   2006,  p.   78;  y   también  E.  AREZZO;  V.  D.  
CATALDO,  “Alcance  de  la  patente  y  uso  del  producto”,  cit.,  pp.  35-‐‑38.  
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D) El   cuerpo   humano,   en   los   diferentes   estadios   de   su   constitución   y  
desarrollo,  así  como  el  simple  descubrimiento  de  uno  de  sus  elementos,  
incluida  la  secuencia  o  la  secuencia  parcial  de  un  gen.  

Sin  embargo,  un  elemento  aislado  del  cuerpo  humano  u  obtenido  
de  otro  modo  mediante  un  procedimiento  técnico,   incluida  la  secuencia  
total   o   parcial   de   un   gen286,   podrá   considerarse   como   una   invención  
patentable,   aún   en   el   caso   de   que   la   estructura   de   dicho   elemento   sea  
idéntica  a  la  de  un  elemento  natural.  

III.3.2.3. Legitimación  para  solicitar  títulos  de  Propiedad  Industrial  

III.3.2.3.1. Personas  que  pueden  solicitarlos  

Siguiendo   el   artículo   2   de   la   Ley,   se   encuentran   legitimadas   para   la  
obtención  de   títulos  de  propiedad  industrial   las  personas  naturales  o   jurídicas  
de   nacionalidad   española   y   las   de   nacionalidad   extranjera   que   residan  
habitualmente  o   tengan  un  establecimiento   industrial  o  comercial  en   territorio  
español,  o  gocen  de  los  beneficios  del  Convenio  de  la  Unión  de  París  (art.  2.1).  

También   se   encuentran   legitimadas   las   personas   naturales   o   jurídicas  
extranjeras   no   comprendidas   en   el   apartado   anterior,   siempre   que   sean  
nacionales   de   un   Estado   que   permita   a   las   personas   naturales   o   jurídicas   de  
nacionalidad  española  la  obtención  de  títulos  equivalentes  (art.  2.2).  

De   igual  manera,   también   los   nacionales   de   alguno  de   los   países   de   la  
Unión   de   París   o   los   que,   sin   serlo,   estén   domiciliados   o   tengan   un  
establecimiento  industrial  o  comercial  efectivo  y  serio  en  el  territorio  de  alguno  
de  los  países  de  la  Unión.    Éstos  podrán  invocar  en  su  beneficio  la  aplicación  de  
las  disposiciones  contenidas  en  el  texto  del  Convenio  de  la  Unión  de  París  para  
la  protección  de   la  propiedad   industrial  que  esté  vigente  en  España,   en   todos  
aquellos   casos   en   que   estas   disposiciones   les   sean   más   favorables   que   las  
normas  establecidas  en  la  Ley  española  (art.  2.3).  En  virtud  del  ADPIC287,  han  de  
añadirse   también   los   nacionales   de   los   Estados  miembros   de   la  Organización  
Mundial  de  Comercio.  

                                                                                                 
286   La   LP   exige   que   la   aplicación   industrial   de   una   secuencia   total   o   parcial   de   un   gen   figure   explícitamente   en   la  
solicitud  de  patente.  
287   “ACUERDO   SOBRE   LOS   ASPECTOS   DE   LOS   DERECHOS   DE   PROPIEDAD   INTELECTUAL   RELACIONADOS   CON   EL   COMERCIO  
(ADPIC),  DE  15  DE  ABRIL  DE  1994  (MARRAKECH)”.  
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Según  el  artículo  10  LP,  el  derecho  a  la  patente  pertenece  al  inventor  o  a  
sus   causahabientes,   y   puede   transmitirse   por   los  medios   válidos   en  Derecho.  
Así   pues,   el   inventor   o   sus   causahabientes   son,   por   el   mero   hecho   de   la  
invención,  los  propietarios  materiales  del  bien  que  supone  la  misma  y  pueden  
transmitirla  por  cualquier  medio  jurídicamente  válido.    No  obstante,  el  inventor  
no  detenta  un  derecho  absoluto  a  obtener  la  patente288,  puesto  que  podría  existir  
otro   inventor   con  mejor  prioridad,  de   forma  que   sólo  gozará  de   la  protección  
derivada  de  la  patente  (derecho  de  exclusiva  erga  omnes)  cuando  haya  obtenido  
el  correspondiente  título  jurídico  que  le  habilite  administrativamente  para  ello,  
tras   la   tramitación   del   oportuno   procedimiento   con   el   cumplimiento   de   los  
requisitos  legales289.  La  invención  es  por  tanto,  antes  de  obtener  la  protección  de  
la  patente,  un  bien  material  con  el  que  se  puede  operar  en  el  mercado.  

En   los   casos   de   invenciones   realizadas   por   varias   personas,   les  
corresponde  a  todas  ellas  el  derecho  a  obtener   la  patente  en  común  (art.  10.2).    
Si  la  invención  ha  sido  realizada  por  personas  distintas  de  forma  independiente,  
el  derecho  a  la  patente  le  corresponderá  a  aquél  cuya  solicitud  tenga  una  fecha  
anterior   de   presentación   en   España,   siempre   que   dicha   solicitud   se   publique  
con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  (art.  10.3).  

Nuestra  legislación  adopta  pues  una  posición  intermedia  entre  el  sistema  
de   primer   inventor   (first   to   invent)   y   el   sistema   de   primer   solicitante   (first   to  
apply),  ya  que  si  bien  el  principio  general  es  el  del   inventor,  éste   se  matiza  en  
ocasiones  para  otorgar  prioridad  al  primer  solicitante290.  

III.3.2.3.2. Solicitudes  efectuadas  por  quienes  carecen  de  legitimación  

En   caso  de  haber   sido  admitida  una   solicitud  de  patente,   realizada  por  
quien   no   fuera   el   propietario   de   la   invención291,   siempre   que   aún   no   hubiera  
sido  concedida,  la  Ley  habilita  al  titular  del  derecho  a  la  patente,  así  declarado  
por   sentencia   firme,   a  optar,   en   el  plazo  de   tres  meses  desde   la   firmeza  de   la  
sentencia,  entre  (art.  12.1):    

a. Continuar  el  procedimiento  relativo  a  la  solicitud,  subrogándose  en  el  
lugar  del  solicitante.  

                                                                                                 
288  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  Apuntes  de  Derecho  Mercantil,  cit.,  p.  455.  
289  A.  ROMANÍ  LLUCH,  en  la  obra  de  M.  BAYLOS  MORALES  Y  OTROS,  Tratado  de  Derecho  Industrial,  cit.,  p.  1148.  
290  A.  BLANCO  JIMÉNEZ,  Protección   jurídica  de   las   invenciones  universitarias  y   laborales,  Aranzadi,  Cizur  Menor   (Navarra),  
1999,  p.  66.  
291  El  art.  10.4  LP  establece  la  presunción  de  legitimación  del  solicitante.  
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b. Presentar   una   nueva   solicitud   de   patente   para   la   misma   invención,  
que  gozará  de  la  misma  prioridad.  

c. Pedir  que  la  solicitud  sea  rechazada.    

Una  vez  presentada   la  demanda  dirigida  a  conseguir  el   reconocimiento  
del  derecho  a   la  patente   frente  a  un   solicitante  que  no   fuera  propietario  de   la  
invención,  éste  no  podrá  retirar  la  solicitud  de  patente  sin  el  consentimiento  del  
demandante.  El   Juez  decretará   la   suspensión  del  procedimiento  de   concesión,  
una  vez  que  la  solicitud  hubiese  sido  publicada,  hasta  que  la  sentencia  firme  sea  
debidamente  notificada,   si   ésta   es  desestimatoria  de   la  pretensión  del   actor,   o  
hasta  tres  meses  después  de  dicha  notificación,  si  es  estimatoria  (art.  12.3  LP).  

Cuando   la   patente   hubiera   sido   ya   concedida   a   persona   no   legitimada  
para  obtenerla,  la  persona  legitimada  podrá  reivindicar  que  le  sea  transferida  la  
titularidad  de  la  patente,  sin  perjuicio  de  cualesquiera  otros  derechos  o  acciones  
que   puedan   corresponderle   (art.   12.1).   Cuando   el   derecho   a   la   patente   sea  
parcial,   podrá   reivindicarse   por   la   persona   a   quien   asista   el   derecho   la  
atribución  de  la  cotitularidad  sobre  la  misma  (art.  12.2).  

Las   acciones   de   reivindicación   podrán   ejercitarse   en   un   plazo   de   dos  
años  desde  la  fecha  en  que  se  publicó  la  mención  de  la  concesión  de  la  patente  
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Propiedad  Industrial  (BOPI),  excepto  que  el  titular  de  
la   misma,   en   el   momento   de   la   concesión   o   de   la   adquisición   de   la   patente,  
conociera  que  no   tenía  derecho  a   la  misma   (art.   12.3).  La  presentación  de  una  
demanda  para  el  ejercicio  de   las  acciones  de  reivindicación  será  anotada  en  el  
Registro   de   Patentes,   a   efectos   de   publicidad   frente   a   terceros,   así   como   la  
sentencia   firme   o   cualquier   otra   forma   de   terminación   del   procedimiento  
iniciado  en  virtud  de  dichas  acciones,  a  instancia  de  parte  interesada  (art.  12.4).  

La  inscripción  en  el  Registro  de  Patentes  de  un  cambio  de  titularidad  de  
la  misma  como  consecuencia  de  una  sentencia  extinguirá  las  licencias  y  demás  
derechos  de  terceros  sobre  la  patente  (art.  13.1).  

El   anterior   titular  de   la  patente  o  el   titular  de  una   licencia  anterior  a   la  
inscripción  de  la  presentación  de  la  demanda  podrán  continuar  o  comenzar  la  
explotación  mediante  la  solicitud  de  una  licencia  no  exclusiva  al  nuevo  titular,  
en  el  plazo  de  2  meses  si  se  trata  del  anterior  titular  de  la  patente,  o  de  4  meses  
en   el   caso   del   licenciatario,   siempre   que,   actuando   de   buena   fe   (art.   13.3),  
hubieran  explotado  la  invención  o  hecho  preparativos  efectivos  y  reales  con  esa  
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finalidad.    La  Ley  establece  la  necesaria  concesión  de  la  licencia  en  estos  casos,  
para   un  período   adecuado   y   en  unas   condiciones   razonables   que,   de   resultar  
necesario,   serían   fijadas   por   el   procedimiento   previsto   para   las   licencias  
obligatorias  en  la  misma  Ley  (art.  13.2).  

En  todo  caso,  asiste  al  inventor,  frente  al  titular  de  la  solicitud  de  patente  
o  de   la  patente,   el   derecho   a   ser  mencionado   como   tal   inventor   en   la  patente  
(art.  14)292.  

III.3.2.3.3. Cotitularidad  y  expropiación  

En  el  caso  de  cotitularidad  de  la  patente  o  de  la  solicitud  de  la  misma,  la  
comunidad  resultante  se  regirá  por  lo  acordado  por  las  partes;  en  su  defecto  por  
lo  previsto  por   la  LP  al   respecto  y  en  último   término  por   las  previsiones  que,  
para  la  comunidad  de  bienes,  establece  el  Derecho  común  (art.  72.1).  

No  obstante,  la  Ley  faculta  a  cada  uno  de  los  partícipes  pro  indiviso  para  
(art.  72.2):  

a. Disponer   de   la   parte   que   le   corresponda   notificándolo   a   los   demás  
comuneros,  que  podrán  ejercitar  los  derechos  de  tanteo  y  retracto,  en  
el  plazo  de  dos  meses  y  un  mes,  respectivamente.  

b. Explotar  la  invención  previa  notificación  a  los  demás  cotitulares.  

c. Realizar  los  actos  necesarios  para  la  conservación  de  la  solicitud  o  de  
la  patente.  

d. Ejercitar   acciones   civiles   o   criminales   contra   los   terceros   que   atenten  
de   cualquier  modo   a   los   derechos   derivados   de   la   solicitud   o   de   la  
patente   comunes.   Se   impone   la   obligación   de   notificar   a   los   demás  
comuneros  la  acción  emprendida,  a  fin  de  que  éstos  puedan  sumarse  a  
la  misma.  

En  los  casos  de  copropiedad,  la  concesión  de  una  licencia  de  explotación  
a  un   tercero   requiere  el   acuerdo  de   todos   los   copartícipes,   excepto  que  medie  
una  autorización   judicial   al   efecto,   a   favor  de  alguno  de  ellos,  por   razones  de  
equidad  (art.  72.3).  

                                                                                                 
292  M.  BAYLOS  MORALES  Y  OTROS,  Tratado  de  Derecho  Industrial,  cit.,  p.  1151.  
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Por   su   parte,   la   Ley   recoge   la   posibilidad   de   expropiar   la   patente   o   la  
solicitud   de   la  misma,   ajustándose   al   procedimiento   general   de   expropiación  
establecido   en   la   Ley   de   Expropiación   Forzosa.      Sólo   podrá   efectuarse   la  
expropiación  por  razones  de  utilidad  pública  o  interés  social,  mediante  la  justa  
indemnización,  con  el  fin  de  convertirla  en  una  patente  de  dominio  público,  que  
podrá   ser   explotada   por   cualquiera,   sin   necesidad   de   licencia,   o   trasladar   su  
titularidad  al  Estado  (art.  73).  

III.3.3. REQUISITOS   Y   TRÁMITE   PARA   LA   SOLICITUD   DE   LA  
PATENTE  

III.3.3.1. La  solicitud  de  patente  y  la  descripción  de  la  invención  

La  solicitud  de  patente  se  presenta  ante  la  OEPM,  mediante  una  instancia  
en  la  que  se  incluya  una  descripción  del  invento,  una  o  varias  reivindicaciones,  
los   dibujos   a   los   que   se   refieran   la   descripción   o   las   reivindicaciones   y   un  
resumen   de   la   invención   (art.   21.1).   La   solicitud   de   patente   incorpora   la  
designación  del  inventor,  por  lo  que,  en  el  caso  de  que  sea  persona  distinta  del    
solicitante  deberá  éste  acompañar  una  declaración  en  la  que  se  exprese  cómo  ha  
adquirido  el  derecho  a  la  patente  (art.  23).  Cuando  la  solicitud  se  refiera  a  una  
adición,  se  expresará  en  la  instancia,  indicando  el  número  de  la  patente  o  de  la  
solicitud  a  la  que  se  refiere  (art.  21.2).  

La  solicitud  y   los  documentos  que  la  acompañen  han  de  presentarse  en  
castellano.   La   Ley   salva   el   derecho   de   los   ciudadanos   a   utilizar   los   idiomas  
oficiales  en  las  diferentes  comunidades  autónomas,  permitiendo  la  presentación  
de   la   documentación   en   dichos   idiomas,   pero   exigiendo   una   traducción   en  
castellano  de  los  mismos,  que  además  prevalecerá  en  caso  de  duda  (art.  21.5).  

Debe   presentarse   una   solicitud   por   cada   invención,   admitiéndose   una  
única  solicitud  para  grupos  de  invenciones  relacionadas  entre  sí  de  tal  manera  
que   integren  un  único   concepto   inventivo   general   (art.   24.1).   Si   no   se   cumple  
esta   condición,   las   solicitudes   deben   dividirse.      En   este   caso,   conservarán   la  
misma   fecha   de   presentación   de   la   solicitud   inicial,   siempre   que   su   objeto  
estuviera  ya  contenido  en  aquélla  (apartados  2  y  3  del  art.  24).  

En   cuanto   al   contenido   de   la   solicitud,   desde   el   punto   de   vista  
cualitativo,   establece   la   Ley   que   debe   describirse   la   invención   de   manera  
suficientemente   clara   y   completa   para   que   un   experto   en   la   materia   pueda  
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ejecutarla  (art.  25.1).  Esta  exigencia  de  descripción  suficiente  es  considerada  por  
la  doctrina   como   la   contrapartida   que   recibe   la   sociedad  por   la   concesión  del  
derecho  de  exclusiva  al  inventor,  conocida  como  patent  bargain  o  quid  pro  quo293,  
y  cumple  tres  funciones:  informadora  de  la  invención,  delimitadora  del  alcance  
de   la   protección   de   la   que   va   a   gozar,   y   limitadora   del   ámbito   de   las  
reivindicaciones   del   inventor294.   No   se   requiere   que   la   solicitud   identifique  
expresamente   cuál   es   la   información   esencial,   sino   que   se   entenderá   que   la  
descripción   es   suficientemente   clara   cuando   el   experto   en   la   materia   pueda  
deducir  de   su   contenido   la   información   esencial  de   forma  directa295.      Por  otra  
parte,   la   idea   de   la   completitud   refiere   que   la   memoria   de   la   patente   y   el  
contenido  de  las  reivindicaciones  han  de  proporcionar  la  información  suficiente  
por   sí   mismas   para   que   el   experto   pueda   desarrollar   la   invención296.   En  
definitiva,  la  ejecución  de  la  invención  por  un  experto,  en  base  a  la  descripción,  
ha  de  ser  posible  sin  necesidad  de  requerir  ninguna  otra  información.  

De  la  misma  manera,  la  Ley  exige  que  las  reivindicaciones  sean  claras  y  
concisas,  y  estén  fundadas  en  la  descripción,  manifestando  que  definen  el  objeto  
de  la  solicitud  (art.  26).    Sobre  el  resumen  de  la  invención,  la  Ley  indica  que  su  
finalidad   se   limita   a   la   información   técnica,   no   pudiendo   considerarse   para  
ningún   otro   fin,   haciendo   manifestación   expresa   de   la   imposibilidad   de  
utilizarlo   para   determinar   el   ámbito   de   la   protección   que   se   solicita,   ni   para  
delimitar   el   estado   de   la   técnica   (art.   27.1).      La   OEPM   podrá   modificar   el  
resumen  de   la   invención  para  mejor   información  de   terceros,   en   cuyo   caso   lo  
notificará  al  solicitante  (art.  27.2).  

Al  respecto  de  la  descripción  de  la  invención,  cuando  ésta  venga  referida  
a  una  materia  biológica  no  accesible  al  público,  o  a  su  utilización,  o  cuando  no  
pueda   ser   descrita   en   la   solicitud   de   tal   manera   que   un   experto   pueda  
reproducir   la   invención,   será   suficiente   para   considerar   adecuadamente  
presentada  la  descripción  el  depósito  de  la  materia  biológica  en  una  institución  

                                                                                                 
293  Concepto  utilizado  por  L.  BENTLY;  B.  SHERMAN,  Intellectual  Property  Law,  Oxford  University  Press,  Oxford,  p.  331.  
294  S.  MIRALLES  MIRAVET;  E.  MOLINA,  “El  requisito  de  suficiencia  de  la  descripción  en  el  sistema  europeo  de  patentes”,  
cit.,  pp.  136-‐‑137.  
295   M.   SINGER;   D.   STAUDER,   The   European   Patent   Convention:   a   commentary,   vol.   1.   Preamble   to   Article   89,   3a   ed.,  
Thomson/Sweet  &  Maxwell;  Heymanns,  Köln,  2003,  p.  360.  
296  S.  MIRALLES  MIRAVET;  E.  MOLINA,  “El  requisito  de  suficiencia  de  la  descripción  en  el  sistema  europeo  de  patentes”,  
cit.,   pp.   141-‐‑142.   Esta   es   la   razón   por   la   que   las   reivindicaciones   conocidas   como   omnibus   claims,   que   remiten   a   la  
descripción   para   la   expresión   de   las   características   técnicas   de   la   invención   (del   tipo   «como   se   ha   descrito   en   la  
descripción»),  sólo  se  admitan  cuando  sean  absolutamente  necesarias.  
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reconocida  legalmente  para  ello297,  siempre  que  la  solicitud  presentada  contenga  
la  información  relevante  de  que  disponga  el  solicitante  sobre  las  características  
de   la   materia   biológica   depositada   e   indique   el   nombre   de   la   institución   de  
depósito  y  el  número  del  mismo  (art.  25.2).  

III.3.3.2. La  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  

La   fecha   de   presentación  de   la   solicitud,   que   tanta   trascendencia   tiene,  
será   la   del   momento   en   que   el   solicitante   entregue   a   las   Oficinas   españolas  
autorizadas   para   la   recepción   de   solicitudes   de   patente,   en   las   condiciones  
formales   exigidas,   una   declaración   de   solicitud   y   la   identificación   del  
solicitante,   así   como   una   descripción   y   una   o   varias   reivindicaciones,   que  
podrían   no   cumplir   en   ese  momento   los   requisitos   formales   establecidos   (art.  
22.1).  

En  caso  de  modificación  del  objeto  de  la  solicitud  durante  la  tramitación  
del   procedimiento   de   concesión,   se   actualizará   la   fecha   de   presentación,  
respecto   a   la   parte   de   la   solicitud   afectada   por   ésta,   al   momento   de   la  
introducción  de  la  modificación  (art.  22.2).  

La  LP  declara  que  se  aplicará  el  derecho  de  prioridad  unionista  a  los  que  
hubieran   presentado   (o   a   sus   causahabientes)   una   solicitud   de   título   de  
propiedad  industrial  en  alguno  de  los  países  de  la  Unión  para  la  Protección  de  
la  Propiedad  Industrial  (art.  28.1),  lo  que  supone  que  tendrán  prioridad  durante  
un  año,  desde  la  fecha  de  esa  solicitud,  para  la  presentación  en  España  de  una  
solicitud  de  patente  para  la  misma  invención.  

El  mismo  derecho  tendrán  los  solicitantes  de  protección  en  un  país  que,  
aún   no   perteneciendo   a   la   Unión,   reconozca   a   las   solicitudes   presentadas   en  
España  un  derecho  de  prioridad  con  efectos  equivalentes  a   los  previstos  en  el  
Convenio  de  la  Unión  (art.  28.2).  Por  aplicación  del  Acuerdo  sobre  los  aspectos  
de   los   Derechos   de   Propiedad   Intelectual   relacionados   con   el   Comercio  
(ADPIC),   también   pueden   acogerse   a   esta   prioridad   los   nacionales   de   los  
Estados  miembros  de  la  Organización  Mundial  del  Comercio.  

Cuando   proceda   aplicar   esta   prioridad,   se   considerará   como   fecha   de  
presentación298   la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  anterior  cuya  prioridad  

                                                                                                 
297  Dentro  de   las   cuales   se   incluyen   las  autoridades   internacionales  de  depósito  que  hayan  adquirido  dicho   rango  de  
conformidad  con  el  Tratado  de  Budapest,  de  28  de  abril  de  1977,  sobre  el  reconocimiento  internacional  del  depósito  de  
microorganismos  a  los  fines  del  procedimiento  de  patentes.  
298  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  6,  apartados  2  y  3;  10,  apartado  3;  109  y  145,  apartados  1  y  2,  de  la  LP.  
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hubiere  sido  válidamente  reivindicada  (art.  28.3).     Ahora  bien,  el  alcance  de  la  
prioridad  se  limita  a  los  elementos  de  la  solicitud  que  estuvieren  contenidos  en  
la   solicitud   o   solicitudes   cuya   prioridad   hubiere   sido   reivindicada   (art.   29.3).    
No  obstante   lo   anterior,   la  Ley  permite   reivindicar   y   obtener   la   extensión  del  
alcance  del   derecho  de  prioridad   a   elementos  de   la   invención   que  no   figuren  
entre   las   reivindicaciones   formuladas   en   la   solicitud   anterior,   cuando   el  
conjunto   de   los   documentos   de   aquella   solicitud   anterior   revele   de   manera  
suficientemente  clara  y  precisa  tales  elementos  (art.  29.4).  

Para   la   reivindicación   de   la   prioridad   de   una   solicitud   anterior,   debe  
presentarse  una  declaración  de  prioridad  y  una  copia  certificada  por  la  Oficina  
de  origen  de  la  solicitud  anterior.  Cuando  la  solicitud  esté  redactada  en  idioma  
diferente   al   castellano,   debe   acompañarse   una   traducción   de   la   misma   (art.  
29.1).  Cuando  exista  reivindicación  de  prioridades  múltiples,  se  considerará,  a  
los  efectos  del  cómputo  de  plazos,  la  fecha  de  prioridad  más  antigua  (art.  29.2).  

III.3.4. PROCEDIMIENTOS   ADMINISTRATIVOS   DE   EXAMEN  
PARA  LA  CONCESIÓN  DE  LAS  PATENTES  

III.3.4.1. Sistemas  previstos  en  la  Ley  de  Patentes  de  1986  

El  artículo  61  del  Estatuto  sobre  Propiedad  Industrial  disponía  que:  “Las  
patentes   se   concederán   sin   previo   examen   de   novedad   ni   utilidad.   La   declaración   de  
novedad,   propiedad   y   utilidad   corresponden   al   interesado,   que   las   hará   bajo   su  
responsabilidad,  quedando  sujeto  a  las  resultas  de  sus  manifestaciones”.  

Este  sistema,  tradicionalmente  denominado  “de  simple  depósito”,  limita  el  
control   de   la   Administración   a   los   requisitos   estrictamente   formales   de   la  
solicitud,  sin  realizar  ninguna  comprobación  sobre  los  elementos  de  fondo  (los  
requisitos  de  patentabilidad),  asumiendo  la  manifestación  del  solicitante  de  que  
su   solicitud   reúne   los   requisitos   exigibles.   Encuentra   sus   ventajas   en   la  
economía  de  medios  y  la  agilidad,  pero  adolece  de  rigor299,  dado  que  no  existen  
garantías  de   que   las   patentes  protejan   verdaderas   invenciones,   puesto   que   su  
concesión   se   ha   basado   exclusivamente   en   las  manifestaciones   del   solicitante,  
sin  ninguna  comprobación  sobre  la  naturaleza  y  contenido  de  la  obtención300.  

                                                                                                 
299  C.  LENCE  REIJA,  “La  introducción  del  procedimiento  de  concesión  de  patentes  con  examen  previo”,  Comunicaciones,  
Instituto  de  Derecho  y  Ética  Industrial,  24,  2001,  p.  271.  
300  En  el  mismo  sentido  L.  A.  DURÁN  MOYA,  “Procedimientos  de  concesión  de  patentes”,  en  Jornadas  sobre  la  nueva  Ley  
española  de  Patentes,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  1987,  p.  43  y  sigs.;  y  T.  DE  LAS  HERAS  LORENZO,  “El  sistema  
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Con  la  aprobación  de  la  Ley  11/1986  se  incorporaron  sistemas  de  control  
de   las   solicitudes   más   completos,   aunque   el   de   “simple   depósito”   se   mantuvo  
parcialmente   en   vigor   como   un   sistema   transitorio,   que   iría   siendo  
progresivamente   sustituido   por   sistemas   que   incorporaran   un   examen,   en  
mayor  o  menor  grado,  sobre  el  fondo  de  la  solicitud.  El  20  de  marzo  de  1991  se  
incorporó   a   todos   los   sectores   de   la   técnica   el   Informe   sobre   el   Estado   de   la  
Técnica,  que  luego  pasaría  a  denominarse  Informe  Tecnológico  de  Patentes.  Sin  
embargo,  pese  a  ello,  el  solicitante  de  patente  en  España  sigue  manteniendo  la  
posibilidad,  de  conformidad  con  la  LP  de  1986,  de  solicitar  la  tramitación  de  su  
patente   por   el   procedimiento   general   de   concesión,   lo   que   evita   el   examen  
previo.  De  hecho,  en  datos  de  2010,  el  90%  de  las  solicitudes  de  patente  ante  la  
OEPM  (2.403)  optaron  por  el  procedimiento  general,  mientras  que  sólo  el  10%  
(266)  se  decantaron  por  el  procedimiento  con  examen  previo,  y  ello  pese  a  que  
el  período  medio  de  tramitación  es  de  32  meses  en  el  procedimiento  general  y  
de  28  meses  en  el  procedimiento  de  examen  previo301.  La  LP2015  resuelve  esta  
cuestión,  implantando  con  carácter  general  la  obligatoriedad  del  examen  previo  
en  todas  las  solicitudes.  

En  la  actualidad,  la  LP  establece  dos  procedimientos  para  la  solicitud  de  
patentes,  el  procedimiento  general  de  concesión  y  el  procedimiento  con  examen  
previo302.  La   figura   9   refleja   el  diagrama  de   los   trámites  principales  de   ambos  
procedimientos,   que   se   explican   con   más   detalle   en   los   dos   apartados  
siguientes.  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de  examen  previo  de  concesión  de  patentes”,  en  Homenaje  a  H.  Baylos.  Estudios  sobre  derecho  industrial:  colección  de  trabajos  
sobre  propiedad  industrial  e  intelectual  y  derecho  de  la  competencia,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Madrid,  1992,  p.  397  y  sigs.  
301  C.  LEMA  DEVESA;  F.  CACHAFEIRO,  “La  protección  de  la  patente  en  la  OEPM”,  cit.,  pp.  130-‐‑131.  Los  autores  abogan  por  
la  instauración  del  procedimiento  con  examen  previo  como  único  procedimiento  de  concesión  de  patentes.  
302   Puede   verse   un   completo   análisis   de   ambos   procedimientos   de   concesión   en   M.   CURELL   AGUILÁ,   “Los  
procedimientos   de   concesión   de   patentes   españolas”,   en   Estudios   sobre   propiedad   industrial   e   intelectual   (colección   de  
trabajos  en  homenaje  a  Alberto  de  Elzaburu  Márquez),  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  Barcelona,  2009,  pp.  260-‐‑268;  otro  estudio  
sobre   los  procedimientos  de  concesión  se  encuentra  en  A.  CASADO  CERVIÑO,  “Los  procedimientos  de  concesión  de   la  
Patente  establecidos  en   la  Ley  11/1986,  de  20  de  marzo”,  en  Derecho  y  Tecnología:   curso   sobre   innovación  y   transferencia,  
Ariel,  Barcelona,  1990.  
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Figura  9.  Diagrama  de  los  procedimientos  de  concesión  de  patentes  de  la  Ley  11/1986  

  
Fuente:  elaboración  propia.  

     

Procedimiento de concesión de patente. Trámites principales.

Solicitante Oficina Española de Patentes y Marcas

Solicitud ¿Admisión?

Requisitos y tasa 
(arts. 22.1 y 30) ¿Requisitos formales 

y de patentabilidad?

Suspensión del 
expediente

Subsanación y 
alegaciones

No

Sí ¿Subsanado?

Publicación en el 
BOPI de la 

solicitud

Tras 18 meses de la solicitud 
o a petición del solicitante

Dentro de los 15 meses 
siguientes a la solicitud o del 

mes siguiente al 
requerimiento

¿Solicita informe 
sobre el estado de la 

técnica?
No Retirada de la 

solicitud

Informe sobre el 
estado de la 

técnica

Requerimiento 
del informe sobre 

el estado de la 
técnica

Publicación del 
informe

Comunicación 
al solicitante

¿Observaciones 
de terceros?

Alegaciones y, en su 
caso, modificación 

de las 
reivindicaciones

Opción de 
procedimiento 

3 meses desde la 
publicación del informe

Concesión de la 
patente, 

publicación y 
edición de folleto

P. general

Nuevas 
reivindicacionesP.examen previo

Publicación 
reivindicaciones y 

anuncio de 
examen previo

Sí

Publicación 
anuncio de 

examen previo 
(BOPI)

Examen de la suficiencia 
de la descripción, de la 

novedad y de la 
actividad inventiva

¿Oposición de 
terceros?

Defectos en el 
examen

¿Subsanación, 
alegaciones / modificación 

reivindicaciones?

Concesión, 
publicación y 

edición de folleto

No

No

Denegación

No

Sí Resolución

Negativa

Salvo novedad y 
actividad inventiva

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí
2 meses

Sí

No

Sí

1

No+

+

No

+

+

+1

Sí

+
FIN

+

2 meses

+
Sí

¿Total?

+Positiva

Sí

Parcial

Si defecto de forma o invención no patentable: nuevo 
plazo de subsanación antes de la resolución definitiva

+



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

109  

III.3.4.1.1. Procedimiento  general  de  concesión  

En  el  procedimiento  general,   siempre  que   la   solicitud  no  sea   rechazada  
por  no  reunir  los  requisitos  necesarios  del  art.  22.1  o  no  haber  abonado  la  tasa  
(art.   30),   la  OEPM  examinará   si   reúne   los   requisitos   formales,   sin   entrar   en   la  
suficiencia  de  la  descripción  (art.  31.1).  Se  examinará  también  si  el  objeto  de  la  
solicitud  se  ajusta  a  los  requisitos  de  patentabilidad  establecidos  en  la  Ley,  salvo  
los   relativos   a   la   novedad   y   actividad   inventiva,   pese   a   lo   cual   la   Oficina  
denegará   la   concesión   de   la   patente   cuando   la   carencia   de   novedad   de   la  
invención  se  aprecie  de  manera  manifiesta  y  notoria  (art.  31.2).    

Del  resultado  del  examen  de  la  solicitud  podría  derivarse  la  necesidad  de  
subsanar  defectos  formales  o  apreciarse  que  su  objeto  no  es  patentable.    En  ese  
caso,   se   declarará   la   suspensión   del   expediente   y   se   otorgará   al   solicitante   el  
plazo  reglamentariamente  establecido  para  que  subsane  y  para  que  formule  las  
alegaciones  pertinentes  (art.  31.3).  Transcurrido  el  plazo,  la  Oficina  denegará  la  
solicitud,   total   o  parcialmente,   si   estima  que   su  objeto  no   es  patentable  o  que  
subsisten  en  ella  defectos  no  subsanados  (art.  31.4).  

Si  del  examen  no  resultaran  defectos  o  éstos  hubieran  sido  subsanados,  
se  comunicará  al  solicitante  que,  de  no  haberlo  hecho  ya  anteriormente,  deberá  
pedir   la   realización   del   informe   sobre   el   estado   de   la   técnica,   dentro   de   los  
plazos  establecidos  en  la  Ley,  para  continuar  el  procedimiento  (art.  31.5).  

Superadas   las   etapas   anteriores,   tras   el   transcurso   de   dieciocho   meses  
desde  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  o  desde  la  fecha  de  prioridad  que  
se  hubiera   reivindicado,   o   antes  de  dicho  plazo   a  petición  del   solicitante   (art.  
32.3),   la   Oficina   pondrá   a   disposición   del   público   la   solicitud   de   patente,  
mediante  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Propiedad  Industrial  (BOPI)  
de   los   elementos   de   la  misma  determinados   reglamentariamente   (art.   32.1,)   y  
publicará  un  folleto  de  la  solicitud  con  la  descripción,  las  reivindicaciones  y,  en  
su   caso,   los  dibujos  y   los  demás  elementos  previstos   reglamentariamente   (art.  
32.2).  

Dentro   de   los   quince  meses   siguientes   a   la   fecha   de   presentación   o   de  
prioridad,  en  su  caso,  el  solicitante  deberá  pedir  la  realización  del  informe  sobre  
el   estado   de   la   técnica   (art.   33.1).   Si   cuando   se   le   requiere   la   petición   de   este  
informe   en   cumplimiento   del   artículo   31.5   ya   han   transcurrido   los   quince  
meses,   el   solicitante   podrá   pedirlo   dentro   del  mes   siguiente   al   requerimiento  
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(art.   33.2).   Transcurridos   dichos   plazos   sin   que   se   haya  pedido   el   informe,   se  
entenderá  retirada  la  solicitud  (art.  33.3).  

A  continuación,   la  Oficina,  siempre  que  con  anterioridad  haya  quedado  
definitivamente   fijada   la   fecha   de   presentación   de   la   solicitud   (art.   34.2)  
elaborará  el  informe  (art.  34.1),  excepto  en  los  casos  de  solicitudes  cuyo  informe  
de   búsqueda   internacional,   en   aplicación   de   lo   previsto   en   el   Tratado   de  
Cooperación   en  materia   de   Patentes   (PCT)   haya   sido   realizado   por   la   propia  
Oficina   (art.   33.6).   Cuando   no   sea   posible   la   elaboración   total   o   parcial   del  
informe  sobre  el  estado  de  la  técnica  por  falta  de  claridad  de  la  descripción  o  de  
las   reivindicaciones,   la   OEPM   denegará   en   la   parte   correspondiente   la  
concesión  de  la  patente,  concediendo  al  interesado  la  posibilidad  de  efectuar  las  
alegaciones  que  estime  oportunas  (art.  35).  

El  informe,  que  se  basará  en  las  reivindicaciones  de  la  solicitud  y  tendrá  
en  cuenta  la  descripción  y,  en  su  caso,  los  dibujos  presentados,  mencionará  los  
elementos   del   estado  de   la   técnica   que   puedan   ser   tomados   en   consideración  
para  apreciar   la  novedad  y   la  actividad   inventiva  de   la   invención  objeto  de   la  
solicitud  (art.  34.3).  Para  su  realización,  la  OEPM,  además  de  la  documentación  
de   que   disponga,   podrá   utilizar   los   servicios   de   los   organismos   nacionales   e  
internacionales  cuya  colaboración  hubiera  sido  previamente  aprobada  por  Real  
Decreto  (art.  34.4).  

Ya   elaborado,   el   informe   se   trasladará   al   solicitante   de   la   patente   y   se  
publicará   en   un   folleto,   anunciándose   en   el   BOPI   (art.   34.5).   Si   no   se   hubiera  
publicado  aún,  junto  con  el  informe  se  publicará  también  la  solicitud  de  patente  
(art.  34.6).  La  publicación  del  anuncio  en  el  BOPI  del  informe  sobre  el  estado  de  
la   técnica   abrirá   un   plazo   de   dos   meses   para   que   cualquier   persona   pueda  
formular  observaciones  (Art.  36.1),  de  las  que  se  dará  traslado  al  solicitante  para  
que  pueda  alegar  lo  que  considere  y,  en  su  caso,  modificar  las  reivindicaciones  
(art.  36.2).  

A  partir  del  1  de  enero  de  2002,  tras  la  implantación  en  todos  los  sectores  
de  la  técnica  del  procedimiento  con  examen  previo303,  el  solicitante  podrá  optar,  
en  los  tres  meses  posteriores  a  la  publicación  del  informe  sobre  el  estado  de  la  

                                                                                                 
303   Implantación   que   se   produce   a   través   de   las   siguientes   normas:   “REAL   DECRETO-‐‑LEY   8/1998,   DE   31   DE   JULIO,   DE  
MEDIDAS  URGENTES   EN  MATERIA  DE   PROPIEDAD   INDUSTRIAL”;   “REAL  DECRETO   812/2000,  DE   19  DE  MAYO,   POR   EL  QUE   SE  
ESTABLECE  LA  APLICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  CONCESIÓN  CON  EXAMEN  PREVIO  PARA  LAS  SOLICITUDES  DE  PATENTE  DEL  
SECTOR  DE  LA  ALIMENTACIÓN”;  y  “REAL  DECRETO  996/2001,  DE  10  DE  SEPTIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECE  LA  APLICACIÓN  
CON  CARÁCTER  GENERAL  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  CONCESIÓN  DE  PATENTES  NACIONALES  CON  EXAMEN  PREVIO”.  
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técnica  (art.  39.2),  por  continuar  la  tramitación  de  la  solicitud  de  patente  por  el  
procedimiento   general   de   concesión   o   acogerse,   con   carácter   irrevocable,   al  
procedimiento  con  examen  previo  (art.  36.3).  

Finalizado  el  plazo  para   las  observaciones  de   terceros  y  alegaciones  del  
solicitante   a   las  mismas,   la  Oficina   concederá   la   patente   y   lo   anunciará   en   el  
BOPI,   poniendo   a   disposición   del   público   la   documentación   referida   a   la  
solicitud,   incluido  el   informe  sobre  el  estado  de   la   técnica   (art.  37.1).     Además  
del  mencionado  anuncio,   llevará  a  cabo   la  edición  de  un   folleto  de   la  patente,  
para   su   venta   al   público   (art.   38).   La   patente   se   concederá   sin   perjuicio   de  
tercero   y   sin   garantía   del   Estado   en   cuanto   a   la   validez   de   la   misma   y   a   la  
utilidad  del  objeto  sobre  el  que  recae  (art.  37.2).  

III.3.4.1.2. Procedimiento  de  concesión  con  examen  previo  

En  este  procedimiento  se  lleva  a  cabo  un  control  del  fondo  de  la  solicitud,  
examinando  la  suficiencia  de  la  descripción  y  la  concurrencia  en  el  objeto  de  la  
patente   de   los   requisitos   de   novedad   y   actividad   inventiva.      A   la   vista   del  
informe   sobre   el   estado   de   la   técnica,   el   solicitante   podrá   aportar   nuevas  
reivindicaciones,   que   se   publicarán   en   el   BOPI   junto   con   el   anuncio   de   la  
petición   del   examen   para   que   los   terceros   interesados   puedan   oponerse   a   la  
concesión  de  la  patente  (art.  39.4).    

Si  no  se  formulan  oposiciones  ni  resultan  éstas  del  examen,  se  concederá  
la  patente   (art.   39.7).  En  caso  contrario,   éstas   se   trasladarán  al   solicitante  para  
que  pueda  alegar  lo  que  considere  y,  en  su  caso,  modificar  la  descripción  y  las  
reivindicaciones   (art.   39.8).   Tras   ello,   si   no   hubiera   habido   respuesta   del  
solicitante,  la  Oficina  resolverá  denegando  total  o  parcialmente  la  solicitud  (art.  
39.9).  Si  hubiera  respuesta,   la  OEPM  adoptará  la  resolución  que  considere  a  la  
vista   de   las   oposiciones   trasladadas   al   interesado   y   su   réplica.      Si   en   este  
momento  la  Oficina  aprecia  la  carencia  de  algún  requisito  de  forma  o  fondo  lo  
notificará   al   solicitante   para   que   pueda   subsanar   los   defectos   o   alegar   lo   que  
considere,   tras   lo  cual  resolverá   la  solicitud  con  carácter  definitivo   (art.  39.10).    
La  concesión  de   la  patente  se  anunciará  en  el  BOPI  y  se  editará  en  un   folleto,  
que  estará  a  disposición  del  público  (art.  40.2  y  3).  

Pese  a  que  una  patente  obtenida  por  el  procedimiento  con  examen  previo  
se  considera  una  “patente  fuerte”,  por  las  mayores  garantías  y  seguridad  jurídica  
que  ofrece  el  procedimiento,  en  tanto  que  ha  incorporado  una  valoración  previa  
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sobre   el   fondo   de   la   solicitud,   el   artículo   40.1   establece,   como   ocurre   en   las  
solicitudes  otorgadas  por  el  procedimiento  general  de  concesión  que  la  patente  
se  concede  “sin  perjuicio  de  tercero  y  sin  garantía  del  Estado  en  cuanto  a  la  validez  de  
la  misma  y  a  la  utilidad  del  objeto  sobre  el  que  recae”,  quedando  en  el  ámbito  de  los  
Tribunales   una   posible   revisión   de   la   concesión,   a   la   que   podría   dar   lugar   la  
aparición  de  nuevos  hechos,  datos  o  informes  que  no  hubieran  sido  tenidos  en  
cuenta   en   el   examen   previo   y   que   perjudicaran   las   condiciones   de  
patentabilidad  que  sirvieron  de  base  para  la  concesión304.  

III.3.4.1.3. Recursos  

La   Ley   legitima   a   cualquier   interesado   para   interponer   recurso  
contencioso-‐‑administrativo  contra   la  concesión  de   la  patente,  sin  necesidad  de  
que  hubiera  presentado  observaciones  al  informe  sobre  el  estado  de  la  técnica  ni  
formulado   oposición305   (art.   47.1).   El   acceso   a   la   Jurisdicción   contencioso-‐‑
administrativa   exige   haber   agotado   la   vía   administrativa,   por   lo   que,   con  
carácter  previo,  se  exige  la  interposición  del  recurso  administrativo  de  Alzada,  
ante  el  Director  de  la  Oficina  Española  de  Patentes  y  Marcas306.  

El   recurso   podrá   referirse   exclusivamente   a   la   omisión   de   trámites  
esenciales   del   procedimiento   o   a   cuestiones   que   puedan   resolverse   por   la  
Administración   durante   el   procedimiento,   con   excepción   de   la   relativa   a   la  
unidad  de  invención  (art.  47.2).  No  podrá  recurrirse  por  falta  de  novedad  o  de  
actividad  inventiva  cuando  se  haya  seguido  el  procedimiento  de  concesión  sin  
examen   previo   (art.   47.3).   Una   sentencia   estimatoria   del   recurso   por  
incumplimiento   de   requisitos   de   forma   que   estaban   dentro   del   alcance   del  
examen   de   la   Oficina,   excepto   el   de   unidad   de   invención,   o   por   omisión   de  
trámites   esenciales  del  procedimiento,  declarará   la  nulidad  de   las   actuaciones  
administrativas   afectadas   y   retrotraerá   el   procedimiento   al   momento   en   que  
dichos  defectos  se  hubieran  producido  (art.  48).  

     

                                                                                                 
304  L.  A.  DURÁN  MOYA,  “Procedimientos  de  concesión  de  patentes”,  cit.,  p.  45  y  sigs.;  J.  RETUERTA,  Nueva  Ley  de  Patentes,  
Trivium,  Madrid,  1989,  p.  40  y  sigs.  
305   Véase   L.   GIMENO   OLCINA,   “Los   recursos   en   la   OEPM”,   en   Compendio   práctico   sobre   la   protección   de   la   propiedad  
industrial:  una  visión  renovada  en  España,  Europa  y  el  mundo,  Lex  Nova,  Valladolid,  2012.  
306   Regulado   por   los   artículos   114   y   115   de   la   “LEY   30/1992,   DE   26   DE   NOVIEMBRE,   DE   RÉGIMEN   JURÍDICO   DE   LAS  
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  Y  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN”,  modificada  por  la  Ley  4/1999;  y  por  los  
artículos   121   y   122   de   la   “LEY   39/2015,   DE   1   DE   OCTUBRE,   DEL   PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO   COMÚN   DE   LAS  
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS”,  que  viene  a  sustituir  a  la  anterior.  
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III.3.4.2. Procedimiento   previsto   en   la   Ley   24/2015,   de   24   de   julio,   de  
Patentes    

La  Ley  de  Patentes  aprobada  el  24  de  julio  de  2015  incorpora  cambios  de  
calado  en  el  procedimiento  de  solicitud  de  las  patentes,  que  serán  de  aplicación  
a  las  solicitudes  que  se  presenten  a  partir  del  1  de  abril  de  2017307.  Estos  cambios  
afectan   fundamentalmente,   a   la   eliminación   del   procedimiento   sin   examen  
previo  y  a  la  nueva  ubicación  del  trámite  de  oposiciones  de  terceros,  que  pasa  
de  ser  previo  a  ser  posterior  a  la  concesión  de  la  patente.  La  instauración  de  un  
único   procedimiento   con   examen   previo   necesario   supone   que   todas   las  
solicitudes   de   patente   habrán   de   superar,   además   de   la   comprobación   sobre  
requisitos   formales   y   de   patentabilidad,   el   examen   de   fondo   de   la   solicitud  
sobre  el  cumplimiento  de  requisitos  técnicos  de  novedad  y  actividad  inventiva  
en   el   objeto  de   la  patente.  La   figura   10  muestra   el   flujo  del  procedimiento  de  
concesión  de  patentes  previsto  en  la  LP2015.  

     

                                                                                                 
307  Véase  apartado  III.3.10.  
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Figura  10.  Diagrama  del  procedimiento  de  concesión  de  patentes  previsto  en  la  LP2015  

  
Fuente:  elaboración  propia  
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III.3.5. EFECTOS   DE   LA   PATENTE   Y   DE   LA   SOLICITUD   DE  
PATENTE  

III.3.5.1. Alcance  de  la  protección  y  duración  de  la  patente  

La   concesión   de   la   patente   implica   el   otorgamiento   a   su   titular   de   un  
derecho  de  exclusiva  sobre   la  misma,  que  se  manifiesta  por   la   reserva  a   favor  
del  titular  o  de  quienes  estén  autorizados  por  éste,  del  uso  o  aprovechamiento  
del   objeto   de   la   patente,   prohibiendo   simultáneamente   a   los   terceros   no  
autorizados   el   ejercicio   de   cualquier   actividad   que   afecte   a   su   ámbito   de  
protección.   Además   de   un   derecho   de   exclusiva,   al   titular   de   una   patente   le  
asiste   un   derecho   excluyente,   que   permite   impedir   a   los   terceros   acceder   al  
sistema  de  protección  ofrecido  por  la  patente.    Una  vez  concedido  el  derecho  a  
un   titular,   quedan   excluidos   del   mismo   todos   los   demás,   de   manera   que   no  
podrán  acceder  a  la  patente,  aunque  hubieran  obtenido  una  invención  igual  de  
manera  independiente308.  

La   duración   de   la   patente   es   de   veinte   años,   improrrogables,   desde   la  
fecha  de  presentación  de  la  solicitud,  aunque  sus  efectos  se  despliegan  desde  el  
día  de  la  publicación  de  su  concesión  (art.  49),  lo  que  supone  que  el  derecho  de  
patente   dure   más   que   el   derecho   de   exclusiva   derivado   de   la   misma309.      No  
obstante  lo  anterior,  la    previsión  del  artículo  49  LP  ha  sido  modificada  por  dos  
reglamentos   de   la  Unión   Europea310,   con   el   objetivo   de  mitigar   la   pérdida   de  
tiempo   útil   del   derecho   de   patente,   especialmente   grave   en   las   patentes   de  
medicamentos  y  de  productos   fitosanitarios,  que  se  encuentran  sometidas  a   la  
necesidad   de   obtener   una   autorización   previa   a   su   comercialización.  
Atendiendo  a  la  magnitud  de  los  costes  y  riesgos  inherentes  a  la  investigación  
farmacéutica  y    fitosanitaria,  y  al  considerable  período  de  tiempo  que  se  demora  
la  obtención  de  la  autorización  administrativa  que  permita  la  comercialización  
de  estos  productos,  estos  reglamentos  han  previsto  la  posibilidad  de    extender  
el  período  máximo  de  duración  de   las  patentes   farmacéuticas  y   fitosanitarias,  
mediante   los   títulos  conocidos  como  “Certificados  Complementarios  de  Protección  
(CCP)”,  por  un  período  igual  al  transcurrido  entre  la  fecha  de  presentación  de  la  
solicitud   de   la   patente   de   base   y   la   fecha   de   la   primera   autorización   de  

                                                                                                 
308  OTERO  LASTRES  en  C.  FERNÁNDEZ-‐‑NÓVOA  Y  OTROS,  Manual  de  la  propiedad  industrial,  cit.,  p.  63.  
309  F.  VICENT  CHULIÁ,  Introducción  al  derecho  mercantil,  cit.,  vol.  2,  p.  1411.  
310  “REGLAMENTO  (CE)  NÚM.  469/2009  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  6  DE  MAYO  DE  2009,  RELATIVO  AL  
CERTIFICADO   COMPLEMENTARIO   DE   PROTECCIÓN   PARA   LOS   MEDICAMENTOS”;   “REGLAMENTO   (CE)   NÚM.   1610/96,   DEL  
PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  23  DE  JUNIO  DE  1996,  POR  EL  QUE  SE  CREA  UN  CERTIFICADO  COMPLEMENTARIO  
DE  PROTECCIÓN  PARA  LOS  PRODUCTOS  FITOSANITARIOS”.  En  ambos  casos,  artículo  13.  
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comercialización  en   la  Comunidad  Europea,  menos  un  período  de  cinco  años.    
En   todo  caso,   la  extensión  del  período  de  vigencia  no  podrá  superar   los  cinco  
años.  El  período  de   extensión  previsto  para   las  patentes   farmacéuticas  podría  
aumentar  otros  seis  meses  en  el  caso  de  medicamentos  de  uso  pediátrico311.  

Según  el  artículo  50  de  la  LP,  la  patente  confiere  a  su  titular  el  derecho  a  
impedir  a  cualquier  tercero  que  no  cuente  con  su  consentimiento:  

a. La   fabricación,   el   ofrecimiento,   la   introducción   en   el   comercio   o   la  
utilización   de   un   producto   objeto   de   la   patente   o   la   importación   o  
posesión  del  mismo  para  alguno  de  los  fines  mencionados.  

b. La   utilización   de   un   procedimiento   objeto   de   la   patente   o   el  
ofrecimiento  de  dicha  utilización.  

c. El   ofrecimiento,   la   introducción   en   el   comercio   o   la   utilización   del  
producto   directamente   obtenido   por   el   procedimiento   objeto   de   la  
patente  o  la  importación  o  posesión  de  dicho  producto  para  alguno  de  
los  fines  mencionados.  

Cuando  la  patente  proteja  materia  biológica,  o  un  procedimiento  para  la  
obtención   de   la  misma,   los   derechos   de   la   patente   se   extenderán   a   cualquier  
materia   biológica   obtenida   por   reproducción   o   multiplicación   o   por   el  
procedimiento  patentado  (arts.  50.2  y  50.3).  Cuando  la  patente  recaiga  sobre  un  
producto   que   contenga   información   genética   o   consista   en   información  
genética,   los   derechos   de   patente   se   extenderán   a   toda   materia   a   la   que   se  
incorpore   el  producto  en   la  que   se   contenga  y   ejerza   su   función  genética   (art.  
50.4).  

Además  de   la  prohibición  de  actos  de  explotación  directa  de   la  patente  
por  terceros  que  carezcan  del  consentimiento  del  titular,  la  Ley  también  regula  
la  prohibición  de  actos  de  explotación   indirecta,   esto  es,   los  desarrollados  por  
terceros   que   actúan   incitados   por   otros   terceros   a   los   que   afectan   las  
prohibiciones  directas  establecidas  en  el  art.  50  LP.      De  esta  manera,  se  impide  
que  un  tercero  pueda  entregar  u  ofrecer  la  entrega  de  medios  para  la  puesta  en  
práctica  de  la  invención  patentada  a  personas  no  habilitadas  para  explotarla,  es  
decir,  a  personas  afectadas  por  la  prohibición  de  explotación  directa  del  objeto  
de  la  patente  (art.  51.1).  Esto  no  afectará  a  los  medios  fácilmente  accesibles  en  el  

                                                                                                 
311  En   las   condiciones  previstas  en  el  artículo  36  del  Reglamento   (CE)  núm.  1901/2006,  del  Parlamento  Europeo  y  del  
Consejo,  de  12  de  diciembre  de  2006,  sobre  medicamentos  para  uso  pediátrico.  
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mercado,  excepto  que  el  tercero  que  los  facilita  incite  a  la  comisión  de  los  actos  
de  explotación  prohibidos  (art.  51.2).  

La  Ley  aborda  la  cuestión  del  contenido  del  derecho  de  patente  desde  el  
enfoque   negativo,   el   ius   prohibendi,   dado   que   regula   el   derecho   del   titular   de  
impedir  a  cualquier   tercero  sin  consentimiento   la   realización  de  determinados  
actos   que   afecten   a   la   invención   patentada.   No   existe   en   la   Ley   una  
manifestación  expresa  del  aspecto  positivo  del  derecho  de  patente,  el  ius  utendi,  
que   hay   que   entender   de   la   regulación   en   negativo   que   realiza   la   Ley312   y   de  
disposiciones  como  la  obligación  que  tiene  el  titular  de  la  patente  de  explotar  la  
invención.  

III.3.5.2. Supuestos  excluidos  del  ámbito  de  protección  de  la  patente  

La  Ley   deja   fuera   del   ámbito   de   protección   del   derecho   de   patente   los  
siguientes  actos  (art.  52):  

a. Los  realizados  en  el  ámbito  privado  con  fines  no  comerciales.  

b. Los  realizados  con  fines  experimentales  referidos  al  objeto  de  la  patente.  
Mediante   la   nueva   Ley   del   Medicamento313,   que   traspone   la   Directiva  
comunitaria  2004/27/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  31  de  
marzo   de   2004314,   por   la   que   se   modifica   la   Directiva   2001/83/CE,   del  
Parlamento   Europeo   y   del   Consejo,   de   6   de   noviembre,   por   la   que   se  
establece  un  Código  comunitario  sobre  medicamentos  para  uso  humano,  
se  incorpora  a  nuestra  normativa  la  doctrina  establecida  por  la  “cláusula  
Bolar”315,   que   extiende   la   excepción   a   los   estudios   y   ensayos   realizados  
para   la   autorización   de   medicamentos   genéricos,   y   los   consiguientes  
requisitos  prácticos,  incluidos  la  preparación,  obtención  y  utilización  del  

                                                                                                 
312  El  mantenimiento  de  los  terceros  fuera  del  ámbito  de  capacidad  de  actuación  sobre  la  patente  supone  la  reserva  al  
titular  de  dicho  ámbito.  
313   “LEY  29/2006,  DE  26  DE   JULIO,  DE  GARANTÍAS  Y  USO  RACIONAL  DE  LOS  MEDICAMENTOS  Y  PRODUCTOS   SANITARIOS”.  Su  
Disposición  Final  Segunda  modifica  el  apartado  b)  del  art.  52.1  de  la  Ley  de  Patentes,  para  indicar  que  los  derechos  de  la  
patente  no  se  extienden  a  «los  actos  realizados  con   fines  experimentales  que  se  refieran  al  objeto  de   la   invención  patentada,  en  
particular   los   estudios  y   ensayos   realizados  para   la   autorización  de  medicamentos  genéricos,   en  España   o   fuera  de  España,  y   los  
consiguientes  requisitos  prácticos,  incluidos  la  preparación,  obtención  y  utilización  del  principio  activo  para  estos  fines».  
314  Su  art.  10.6  establece  que  los  estudios  y  ensayos  para  la  autorización  de  comercialización  de  un  medicamento  “no  se  
considerarán   contrarios   al   derecho   sobre   patentes   ni   a   los   certificados   de   protección   complementaria   para  
medicamentos”.  
315   Á.  GARCÍA  VIDAL,   “La   cláusula   Bolar”,   cit..   Esta   denominación   se   debe   a   la   Sentencia   dictada   por   el   Tribunal   de  
Apelación   del   Circuito   Federal   de   los   Estados   Unidos   en   1984   sobre   el   asunto   «Roche   Products   Inc.   V.   Bolar  
Pharmaceutical   C.   Inc.».   En   realidad   la   sentencia   estableció   que   los   actos   preparatorios   de   la   autorización   y  
comercialización  no  estaban  excluidos  del   ius  prohibendi  que  ampara  al   titular  de  la  patente.  Sin  embargo,  a  raíz  de  la  
Sentencia   se   aprobó   la   Ley   Hatch-‐‑Waxman,   en   la   que   se   determinó   la   licitud   de   los   actos   preparatorios   de   la  
comercialización.  
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principio   activo   para   estos   fines316.   Existe   una   interpretación   restrictiva  
de   la   limitación  del  derecho  de  patente   respecto  de   los  actos   realizados  
con   fines   experimentales,   según   la   cual   sólo   se   aplicaría   a   los   actos   de  
investigación   o   verificación   puramente   experimentales317   (considerando  
como   tales   los   orientados   al   progreso   científico)   y   no   los   que   puedan  
tener   un   objetivo   comercial318.   A   esta   postura   se   contrapone   una  
interpretación  amplia,  mayoritaria  entre  la  doctrina  y  la  jurisprudencia319,  
que  además  de  los  actos  puramente  experimentales,  incluye  dentro  de  la  
finalidad   experimental   también   los   actos   con   otros   objetivos,   como   los  
que  atienden  a  intereses  comerciales320.  La  modificación  llevada  a  cabo  en  
la  LP  zanja  este  debate  incluyendo  la  cláusula  Bolar  dentro  del  límite  al  
derecho  de  patente  por  uso  experimental.  

c. La  preparación  de  medicamentos  en  farmacias  por  unidad  de  ejecución  
de  una  receta  médica  y  los  actos  relativos  a  los  mismos.  

                                                                                                 
316  Ibid.,  pp.  200-‐‑201.  La  modificación  de  la  LP  incluye  la  cláusula  Bolar  dentro  del  límite  al  derecho  de  patente  por  uso  
experimental,   en   contra   de   la   posición  mantenida   por   una   parte   de   la   doctrina   que   defiende   que   el   límite   por   uso  
experimental   ampararía   exclusivamente   los   actos   orientados   al   progreso   científico   y   no   los   que   puedan   tener   un  
objetivo  comercial.  
317  Algún  autor  se  plantea  si  la  universidad  ha  de  tener  una  consideración  especial  en  cuanto  a  una  mayor  amplitud  de  
la   excepción  para  uso   experimental,  por   razón  de   su   tradicional   esencia   investigadora.   Sin   embargo,   atendiendo  a   la  
evolución  que  en  las  últimas  décadas  ha  tenido  la  investigación  universitaria  y  especialmente  la  diversificación  de  sus  
intereses,  concluye  que  ésta  ha  de  considerarse  equiparable  a  la  que  realiza  cualquier  otra  institución  o  industria,  por  lo  
que   no   merece   en   este   sentido   un   tratamiento   especial   (E.   A.   ROWE,   “The   Experimental   Use   Exception   to   Patent  
Infringement:   Do   Universities   Deserve   Special   Treatment?”,  UF   Law   Faculty   Publications,   2006,   p.   954,   disponible   en  
http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/91).  
318  N.  GARCÍA  GARCÍA,   “Nueva   regulación   farmacéutica.   Cuestiones   básicas.   Especial   referencia   a   la   disposición   tipo  
Bolar”,  Comunicaciones,  Instituto  de  Derecho  y  Ética  Industrial,  39,  2005,  p.  14;  M.  MONTAÑÁ  MORA,  “La  «cláusula  Bolar»  
de   la  Directiva   2004/27:  una  nueva   excepción  a   los  derechos  de  patente   a   cambio  de   la   armonización  del  período  de  
exclusividad  de  datos  a  10  años”,  Cuadernos  de  Derecho  Farmacéutico,  35,  2005,  p.  20;  C.  YÁÑEZ;  J.  M.  CRUZ,  “La  «cláusula  
Bolar»  en  la  normativa  europea  de  medicamentos  de  uso  humano”,  Cuadernos  de  Derecho  Farmacéutico,  vol.  35,  2005,  p.  
11.  
319   Un   estudio   de   la   posición   jurisprudencial   sobre   la   interpretación   restringida   y   la   interpretación   amplia   de   la  
excepción  puede  consultarse  en  Á.  GARCÍA  VIDAL,  “La  cláusula  Bolar”,  cit.,  pp.  191-‐‑194;  Para  una  revisión  doctrinal  y  
jurisprudencial   comparada   de   la   interpretación   amplia   de   la   excepción   véase   M.   VIDAL-‐‑QUADRAS   TRÍAS   DE   BES,  
“Análisis   de   la   excepción   de   uso   experimental   recogida   en   el   artículo   52.b)   de   la   Ley   de   Patentes”,  Actas   de   derecho  
industrial  y  derecho  de  autor,  24,  2003,  p.  369  y  sigs.  
320  M.  BOTANA  AGRA,  “En  torno  a  la  limitación  del  derecho  de  patente  por  uso  con  fines  experimentales  de  la  invención  
patentada  [comentario  a  la  Sentencia  núm.  424/2010  del  Tribunal  Supremo  (Sala  de  lo  Civil),  de  30  de  junio]”,  Actas  de  
derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  31,  2010,  pp.  589-‐‑590.  El  autor  se  posiciona  a  favor  de  la  interpretación  amplia  de  la  
limitación  del  derecho  de  patente  por  uso  con  fines  experimentales  de  una  invención  patentada;  En  la  misma  línea  V.  D.  
CATALDO,   “El   uso   experimental   de   la   innovación   patentada   ¿uso   libre   o   violación   de   la   patente?”,  Actas   de   derecho  
industrial   y   derecho   de   autor,   28,   2007,   pp.   145-‐‑147.   Cataldo   considera   necesario   permitir   el   uso   experimental   de  
invenciones   patentadas   con   cualquier   finalidad,   si   se   desea   que   se   mantengan   los   estímulos   para   generar   nuevas  
invenciones.  En  su  opinión,  «el  uso  experimental  de  la   invención  patentada  debe  ser  absolutamente  libre  para  todos,  porque  no  
forma  parte  de  los  derechos  de  exclusiva  concedidos  al  titular  de  la  patente»;  de  la  misma  opinión  M.  VIDAL  QUADRAS,  “Análisis  
de   la   excepción  de  uso  experimental   recogida  en  el   artículo  52.b)  de   la  Ley  de  Patentes”,  Actas   de   derecho   industrial   y  
derecho   de   autor,   24,   2003,   p.   374,   para   quien   «impedir   la   experimentación   por   el   hecho   de   que   ésta   lleve   implícitas   unas  
expectativas  de  beneficio  empresarial  implica  restringir  el  acceso  material  a  las  invenciones  publicadas  por  el  propio  Estado,  lo  que  es  
un  contrasentido  y  frustra  el  objetivo  principal  que  constituye  precisamente  la  ratio  essendi  de  todo  sistema  de  patentes,  cual  es  el  
aprovechamiento  de  las  invenciones  para  promover  el  progreso  técnico  de  la  sociedad».  
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d. El  empleo  de  la  invención  en  buques  de  países  de  la  Unión  de  París  que  
penetren  temporal  o  accidentalmente  en  territorio  español,  siempre  que  
el   objeto   de   la   invención   sea   utilizado   exclusivamente   para   las  
necesidades  del  buque.  

e. El   empleo   de   la   invención   en   otros   medios   de   locomoción   de   países  
unionistas   que   penetren   temporal   o   accidentalmente   en   territorio  
español.  

f. Los  previstos  por  el  artículo  27  del  Convenio  de  7  de  diciembre  de  1944,  
relativo  a  la  aviación  civil  internacional,  cuando  tales  actos  se  refieran  a  
aeronaves   de   un   Estado   al   cual   sean   aplicables   las   disposiciones   del  
mencionado  artículo.  

La  comercialización  en  el  territorio  de  la  Unión  Europea  de  un  producto  
protegido  por  patente,  realizada  por  el  titular  o  un  tercero  autorizado,  produce  
su  agotamiento,   lo  que  significa  que  un   titular  de  derechos  de  PI  paralelos  en  
diferentes   países   de   la   UE   no   puede   utilizar   los   derechos   derivados   de   la  
patente  para  impedir  la  libre  circulación  de  sus  productos  en  el  territorio  de  la  
Unión   una   vez   que   éstos   han   sido   introducidos   en   el   mercado   con   su  
consentimiento321.   Una   vez   producida   esa   introducción   lícita   en   el   ámbito  
territorial   de   la   UE,   los   actos   relativos   al   producto   introducido   no   están  
protegidos  por   los  derechos   conferidos  por   la  patente   (art.   52.2).   Se  producirá  
también   el   agotamiento   del   derecho   con   la   comercialización   de   una   materia  
biológica   respecto   de   los   actos   relativos   a   la   materia   obtenida   de   ella   por  
reproducción   o   multiplicación,   cuando   ésta   sea   el   resultado   necesario   de   la  
utilización  para  la  que  se  ha  comercializado,  y  siempre  que  la  materia  obtenida  
no   se   utilice   para   nuevas   reproducciones   o   multiplicaciones   (art.   52.3).   Otra  
manifestación   del   agotamiento   del   derecho   se   prevé   en   el   art.   53   para   la  
comercialización   adecuada   de   material   de   reproducción   vegetal   o   animal,   o  
animales  de   cría,   a  un   agricultor   o  ganadero,  para   su  propia   explotación.     En  
estos  casos,    el  agricultor  o  ganadero  tendrá  derecho  a  utilizar  el  producto  de  su  
cosecha  o   los  animales  para   sus  propias   reproducciones  o  multiplicaciones  en  
su  explotación.  

                                                                                                 
321  Sobre  el  principio  del  agotamiento  del  Derecho,  véase  J.  MASSAGUER  FUENTES,  “La  libre  circulación  de  mercancias  en  
la  CEE  y  la  protección  de  la  propiedad  industrial”,  en  Cuadernos  de  jurisprudencia:  un  lustro  de  Propiedad  Industrial,  CEFI,  
Barcelona,   1993,   p.   262   y   sigs.;   y   J.  MASSAGUER   FUENTES,   “El   agotamiento   del   Derecho   de   Patente”,   en  La   Propiedad  
Industrial  en  España  en  su  contexto  europeo,  CEFI,  Barcelona,  1993,  p.  99  y  sigs.  
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La  Ley  prevé  otra  excepción  a   la  prohibición  de  explotar  el  objeto  de   la  
patente   sin   consentimiento.   Se   trata   del   derecho   de   explotación   que   tienen  
quienes   de   buena   fe   y   con   anterioridad   a   la   fecha   de   prioridad  de   la   patente  
hubiesen  venido  explotando  en  el  país  el  objeto  de  la  misma,  o  hubiesen  hecho  
preparativos  serios  y  efectivos  para  explotar  dicho  objeto,  siempre  que  prosigan  
con   la   explotación   en   la  misma   forma   en   que   lo   venían   haciendo   y   de   forma  
coherente  con  las  necesidades  razonables  de  su  empresa.     Los  titulares  de  este  
derecho  no  podrán  transmitirlo  sino  con  la  empresa  (art.  54).      

Por  otra  parte,  se  establece  en  la  LP  la  prohibición  de  explotar  la  patente  
en   forma   contraria   a   la   Ley,   la   moral,   el   orden   público   o   la   salud   pública,  
indicando   que   su   explotación   estará   supeditada,   en   todo   caso,   a   las  
prohibiciones,   o   limitaciones,   temporales   o   indefinidas,   establecidas   o   que   se  
establezcan  por  las  disposiciones  legales  (art.  57).  

III.3.5.3. Patentes  dependientes  y  patentes  en  monopolio  

En   ocasiones,   el   objeto   de   una   patente,   a   la   que   nos   referimos   como  
dependiente,   requiere   para   su   explotación   la   utilización   de   otra   patente  
anterior.    En  los  casos  en  los  que  se  produce  esta  relación  entre  dos  patentes,  la  
Ley   permite   la   obtención   de   la   patente   dependiente   con   plena   validez,   pero  
condiciona   la   explotación   de   una   de   las   patentes   por   el   titular   de   la   otra   al  
acuerdo  entre  ambos  titulares  o  a   la  obtención  de  una  licencia  obligatoria  (art.  
56).  

En   la   actual   regulación   española,   el   titular   de   una   patente   no   puede  
invocarla   para   defenderse   frente   a   titulares   de   otras   patentes   con   prioridad  
anterior  a   la   suya   (art.   55).     De  esta   forma,   se  ha  modificado   lo  previsto  en   la  
legislación   anterior322,   en   la   que   la   patente   se   configuraba   como   un   título  
defensivo   que   permitía   eludir   las  medidas   judiciales   precautorias   en   caso   de  
demanda,  sin  tener  en  cuenta  la  fecha  de  prioridad  de  las  patentes  en  conflicto.  

Por  su  parte,  cuando  una  patente  cuyo  objeto  se  encuentre  en  régimen  de  
monopolio   legal,   suponga   un   progreso   técnico   importante,   el   monopolista  
estará   obligado   a   aplicarla,   para   lo   que   le   asistirá   un   derecho   a   solicitar  
autorización  al  titular  de  la  patente  (art.  58.1),  que  podrá,  en  caso  de  ejercicio  de  
ese   derecho   por   el   monopolista,   exigirle   su   adquisición   (art.   58.2).         La   Ley  

                                                                                                 
322  Artículo  273  del  “REAL  DECRETO-‐‑LEY  DE  26  DE  JULIO  DE  1929,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  ESTATUTO  SOBRE  PROPIEDAD  
INDUSTRIAL”.  La  instrumentación  de  la  patente  con  esta  finalidad  era  conocida  como  «patente  de  cobertura».  
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establece  que  el  precio  a  abonar  por  el  monopolista  se  fijará  por  acuerdo  entre  
las   partes   o,   en   su   defecto,   por   resolución   judicial.      Si   el   monopolio   fuera  
posterior  a   la  patente,   el   titular  de   la  misma   tendrá,   además,  derecho  a   exigir  
que  se   le  compre   la  empresa  al  precio  pactado  o   fijado  por  resolución   judicial  
(art.  58.3).  En  los  casos  de  imposibilidad  de  explotación  de  una  patente  debido  a  
un  monopolio,  no  se  abonarán  anualidades  (art.  58.4).  

III.3.5.4. Protección  provisional  derivada  de  la  solicitud  de  patente  

La  protección  que  supone  la  obtención  de  una  patente  se  anticipa  por  la  
Ley  a   la  propia  solicitud  de  patente,   siempre  que  no  se  retire  o  sea  rechazada  
(art.   59.4),   desde   la   fecha   de   su   publicación,   al   determinar   el   derecho   del  
solicitante  a  exigir  una  indemnización  a  los  terceros  que,  entre  la  solicitud  y  la  
concesión  de  la  patente,  utilicen  la  invención  que  acabe  resultando  el  objeto  de  
la  misma  (art.  59.1).  Este  período  de  protección  se  aplicará  con  anterioridad  a  la  
publicación  de  la  solicitud  para  los  terceros  que  hubieran  sido  notificados  de  su  
presentación   y   contenido   (art.   59.2).      En   los   casos   de   solicitud   relativa   a   un  
microorganismo,   la   protección   provisional   sólo   se   aplica   desde   que   el  
microorganismo  sea  accesible  al  público  (art.  59.3).  

III.3.5.5. Las   reivindicaciones   y   la   protección   indirecta   otorgada   por   las  
patentes  de  procedimiento  

La  extensión  de  la  protección  provisional  que  se  aplica  a  una  solicitud  de  
patente   viene   determinada   por   las   reivindicaciones   que   contiene   la   solicitud,  
para   cuya   interpretación   podrán   utilizarse   la   descripción   y   los   dibujos   (art.  
60.1).      Ahora   bien,   los   términos   en   los   que   resulte   concedida   la   patente,  
determinarán  con  carácter  retroactivo  la  protección  durante  el  período  anterior  
a  la  concesión  (art.  60.2).  

Según   el   diccionario   de   la   Real   Academia   Española323   el   término  
reivindicación   indica   la   acción   y   efecto   de   reivindicar.      Por   reivindicar   se  
entiende   reclamar   algo   a   lo   que   se   cree   tener   derecho.   Para  Weinsten324,  “una  
reivindicación  no  es  otra  cosa  que  una   fórmula  o  una  simple   frase  única  que  define  el  
medio  de   la   invención  o  uno  de   los  medios  que   la  componen  y  delimita   el  objeto  de   la  
protección  conferida  por  la  patente”.  Otros  autores  entienden  que  la  reivindicación  
determina   las   características   técnicas   necesarias   para   la   definición   de   los  

                                                                                                 
323  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA,  Diccionario  de  la  Lengua  Española,  cit.  
324  Z.  WEINSTEIN,  Le  droit  des  brevets  d’invention,  Delmas,  París,  1968,  p.  51.  
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elementos   reivindicados  que,   combinadas  entre   ellas,   forman  parte  del   estado  
de   la   técnica325.   Por   su   parte,   Reymond326   señala   que   las   reivindicaciones  
delimitan   el   objeto   de   la   invención   y   proporcionan   al   solicitante   los   límites  
precisos   del  monopolio   que   reclama,   fijando   lo   que   constituye   el   objeto   de   la  
protección327,   que   es   sobre   el   que   recaerá   el   derecho   exclusivo   que   otorga   la  
patente.  

El   Acta   de   revisión   del   Convenio   sobre   la   Patente   Europea   de   29   de  
noviembre  de  2000328  dispone  que  para  delimitar   la  protección  de  una  patente  
debemos  situarnos  en  una  posición  que  garantice  una  protección  equitativa  al  
titular  de  la  patente  y  un  grado  razonable  de  certidumbre  a  los  terceros.    En  ese  
sentido,   el   alcance   de   la   protección   no   se   define   exclusivamente   por   el   tenor  
literal  del   texto  de  las  reivindicaciones  ni   tampoco  por   la   interpretación  de  las  
mismas   únicamente   como   directriz   para   que   un   experto   determine   lo   que   el  
titular  de  la  patente  haya  querido  proteger  (según  la  descripción  y  los  dibujos),  
sino   que   vendrá   determinado   por   el   equilibrio   entre   ambos   enfoques.   La  
doctrina   mayoritaria   y   la   jurisprudencia   de   los   Tribunales   españoles   se  
posicionan   a   favor   de   la   aplicación   del   Protocolo   a   las   patentes   españolas  
concedidas  en  virtud  de   la  Ley  de  Patentes  de  1986,  por  entender  necesaria   la  
equiparación  de  nuestra  normativa  con  la  de  los  países  de  nuestro  entorno  y  la  
armonización   de   sus   legislaciones,   y   particularmente   en   base   a   la   obligación  
asumida  mediante   la  Declaración   realizada  en   la  Conferencia  de  Luxemburgo  
sobre  la  Patente  Comunitaria  para  el  ajuste  del  derecho  interno  a  las  previsiones  
del  CPE329.  

La  LP  establece  medidas  de  protección  indirecta  de  productos  obtenidos  
por   procedimientos   protegidos   por   patente,   al   disponer   que   los   titulares   de  
patentes   de   procedimiento   para   la   fabricación   de   un   producto   tendrán   sobre  
dichos   productos,   cuando   sean   introducidos   en   España,   los  mismos   derechos  
que   la   Ley   les   concede   en   relación   con   los   fabricados   en   España   (art.   61.1).    
Además,  se  presume  iuris  tantum  que  todo  producto  o  sustancia  de  las  mismas  
características   que   los   que   se   obtienen  mediante   un   procedimiento   patentado  
han  sido  obtenidos  por  dicho  procedimiento  (art.  61.2).  

                                                                                                 
325  J.  SOCORÓ;  J.  MORA,  “Consideraciones  sobre  la  infracción  de  patentes”,  en  Homenaje  a  H.  Baylos.  Estudios  sobre  derecho  
industrial:  colección  de  trabajos  sobre  propiedad  industrial  e  intelectual  y  derecho  de  la  competencia,  Grupo  Español  de  la  AIPPI,  
Madrid,  1992,  p.  523  y  sigs.  
326  J.  REYMOND,  Les  systèmes  de  définition  des  inventions  en  droit  des  brevets,  Lausana,  1959,  p.  38.  
327  En  este  mismo  sentido,  C.  SALVADOR  JOVANÍ,  El  ámbito  de  protección  de  la  patente,  cit.,  p.  114.  
328  Protocolo  interpretativo  del  artículo  69.  
329  J.  MASSAGUER  FUENTES,  “El  contenido  y  alcance  del  derecho  de  patente”,  cit.,  p.  183.  
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III.3.6. NULIDAD  Y  CADUCIDAD  DE  LAS  PATENTES    

III.3.6.1. Causas  y  efectos  de  la  nulidad.  Legitimación  para  ejercer  la  acción  
de  nulidad  

En   determinados   casos   previstos   en   la   Ley   procede   la   declaración   de  
nulidad   de   una   patente   concedida330.   Así   ocurre   con   aquéllas   en   las   que   se  
demuestre  que  carecen  de  alguno  de  los  requisitos  de  patentabilidad,  o  de  una  
descripción  suficiente  para  que  pueda  ser  ejecutada  por  un  experto,  cuando  su  
objeto  exceda  del  contenido  de  la  solicitud  que  se  presentó  o  cuando  su  titular  
no   tenga   derecho   a   obtenerla   por   no   ser   el   inventor   ni   su   causahabiente   (art.  
112.1).      La   nulidad   puede   ser   parcial   cuando   sólo   afecte   a   una   parte   de   la  
patente,  anulando  de  manera  total  las  reivindicaciones  afectadas  por  la  misma  
(art.  112.2)  y  manteniéndose  vigentes  las  reivindicaciones  no  anuladas,  siempre  
que  puedan  constituir  el  objeto  de  una  patente  independiente  (art.  112.3).  

Sobre  los  efectos  de  la  nulidad,  su  declaración  produce  efectos  ex  tunc,  es  
decir  implica  que  ni  la  patente  ni  su  solicitud  han  desplegado  nunca  los  efectos  
que   la   Ley   prevé   (art.   114.1),   siendo   posible   la   indemnización   por   daños   y  
perjuicios   cuando   hubiera   existido   mala   fe   por   el   titular.   No   obstante,   no   se  
aplicará  la  retroactividad  de  la  nulidad  a  las  resoluciones  sobre  violación  de  la  
patente   que   hubieran   adquirido   fuerza   de   cosa   juzgada   y   hubieran   sido  
ejecutadas  con  anterioridad  a  la  declaración  de  nulidad,  ni  a  los  contratos  o  sus  
partes  concluidos  y  ejecutados  antes  de  la  declaración  de  nulidad.  En  este  caso,  
atendiendo  a  las  circunstancias,  cabrá  reclamar  la  restitución  de  sumas  pagadas  
en  virtud  del  contrato   (art.  114.2).  La  declaración  de  nulidad   tendrá   fuerza  de  
cosa   juzgada   erga   omnes,   una   vez   adquiera   firmeza   (art.   114.3).   Declarada   la  
nulidad   de   una   patente   con   adiciones   podrá   solicitarse,   en   los   tres   meses  
siguientes,  la  conversión  de  sus  adiciones  en  patentes  independientes  (art.  115).  

En   cuanto   a   las   personas   legitimadas,   la   declaración  de   nulidad  puede  
solicitarse  con  carácter  general  por  quienes  se  consideren  perjudicados  o  por  la  
Administración  Pública.  No  obstante,  en  el  caso  de  concesión  de  la  patente  a  un  
titular  que  carece  del  derecho  a  la  misma,  sólo  puede  solicitarse  la  nulidad  por  
quien  esté  legitimado  para  obtenerla  (art.  113.1).  

                                                                                                 
330  Al  respecto,  pueden  consultarse:  J.  M.  ASENCIO  MELLADO,  “El  proceso  de  nulidad  de  patentes”,  Revista  universitaria  de  
derecho  procesal,  3,  1989;  A.  BÉRCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Nulidad  y  caducidad  de  patentes”,  en  Estudios  sobre  propiedad  
industrial   e   intelectual   (colección   de   trabajos   en   homenaje   a   Alberto   de   Elzaburu   Márquez),   Grupo   Español   de   la   AIPPI,  
Barcelona,  2009,  pp.  137-‐‑147.  
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La  acción  de  nulidad  podrá  ejercerse  durante  la  vigencia  de  la  patente  y  
hasta   cinco   años   después   de   su   caducidad   (art.   113.2).   Se   dirigirá   contra   el  
titular  registral  de  la  patente,  aunque  deberá  notificarse  a  todos  los  titulares  de  
derechos   sobre   la  misma   inscritos   en   el   Registro   de   Patentes   (art.   113.3),   que  
podrán  personarse  en  el  proceso.  

El   pronunciamiento   por   sentencia   sobre   el   fondo   del   asunto   por   una  
cuestión   de   nulidad   de   una   patente,   recaída   en   la   vía   contencioso-‐‑
administrativa,  imposibilitará  la  presentación  de  una  demanda  con  las  mismas  
pretensiones  ante  la  jurisdicción  civil  (art.  113.4).  

III.3.6.2. Las  causas  de  caducidad  de  las  patentes  

La   caducidad   de   una   patente   tiene   como   efecto   la   incorporación   del  
objeto  patentado  al  dominio  público,  salvo  en  la  parte  en  que  ese  mismo  objeto  
estuviere  amparado  por  otra  patente  anterior  y  vigente.  Se  declara  por  la  OEPM  
y   sus   efectos,   contrariamente   a   lo   que   ocurre   en   caso   de   nulidad,   no   son  
retroactivos,   sino   que   se   producen   “desde   el   momento   en   que   se   produjeron   los  
hechos  u  omisiones  que  dieron  lugar  a  la  caducidad”  (art.  116.2)331.  

Las  patentes  caducan  (art.  116.1):  

a. Por  la  expiración  del  plazo  concedido.  

b. Por   renuncia   del   titular,   notificada   por   escrito   a   la   OEPM.   Esta  
renuncia   puede   ser   parcial,   en   cuyo   caso   la   patente   permanecerá  
vigente   en   las   reivindicaciones   no   afectadas,   siempre   que   puedan  
constituir  el  objeto  de  una  patente  independiente  y  que  la  renuncia  no  
suponga   la   ampliación   del   objeto   de   la   patente.   No   se   admitirá   la  
renuncia  a  una  patente  sobre  la  que  existan  derechos  reales  o  licencias  
inscritos  en  el  Registro  de  Patentes  sin  que  conste  el   consentimiento  
de  los  titulares  de  dichos  derechos,  ni  la  renuncia  a  una  patente  cuya  
titularidad   hubiese   sido   reivindicada   por   un   tercero   sin   el  
consentimiento  de  éste  (art.  118).  

c. Por   falta   de   pago   de   una   anualidad.   En   este   caso,   cabrá   la  
rehabilitación  cuando  se   justifique  la  falta  de  pago  por  una  causa  de  
fuerza  mayor  dentro  de  los  seis  meses  siguientes  a  la  publicación  de  

                                                                                                 
331  Véase  un  análisis  de  las  causas  de  nulidad  y  sus  efectos  en  A.  BÉRCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Nulidad  y  caducidad  de  
patentes”,  cit.,  pp.  154-‐‑156.  
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la   caducidad   en   el   BOPI   y   se   regularice   el   pago.   Debe   tenerse   en  
cuenta  lo  establecido  en  el  art.  160.2,  que  parece  exigir  que  la  OEPM  
notifique   al   interesado   la   omisión  de  pago   como   requisito   para   que  
pueda   privarse   de   eficacia   al   acto   que   origina   el   pago.      En   este  
sentido,   si   no   hubiera   existido   dicha   notificación,   procedería   la  
rehabilitación  prevista  en  el  art.  117.1,  dado  que  la  obligación  de  pago  
comienza  “a  partir  de  la  fecha  en  que  la  Oficina  haya  notificado  la  omisión  
al   solicitante”332.      En   todo   caso,   la   rehabilitación   no   perjudicará   los  
derechos  de   terceros  que  pudieran  haberse  derivado  de   la   situación  
de   caducidad,   cuyo   reconocimiento   corresponde   a   los   Tribunales  
ordinarios  (art.  117).  

d. Por  no  ser  explotada  en   los  dos  años  siguientes  a   la  concesión  de   la  
primera  licencia  obligatoria.  

e. Por  incumplimiento  de  la  obligación  de  explotar,  cuando  el  titular  de  
la  patente  no  pueda  beneficiarse  de  las  disposiciones  del  Convenio  de  
la  Unión  de  París  y  resida  habitualmente  o   tenga  su  establecimiento  
industrial  o  comercial  en  un  país  cuya  legislación  admita  la  adopción  
de  una  medida  similar.  

III.3.7. PATENTES  SECRETAS  Y  ADICIONES  A  LAS  PATENTES  

III.3.7.1. Las  patentes  secretas  

Salvo   que   la   OEPM   autorice   la   divulgación,   el   contenido   de   las  
solicitudes   de   patentes   se   mantendrá   en   secreto   durante   los   dos   meses  
siguientes   a   la   presentación   (art.   119.1).   Este   plazo   se   prorrogará   hasta   los   5  
meses  siguientes  a  la  solicitud  cuando  la  invención  pueda  ser  de  interés  para  la  
defensa   nacional.   En   ese   caso,   la   prórroga   se   comunicará   al   solicitante   y   se  
pondrá  a  disposición  del  Ministerio  de  Defensa  una  copia  de   la   solicitud   (art.  
119.2).  Antes  de   la   finalización  del  plazo  de  5  meses,  el  Ministerio  de  Defensa  
podrá  requerir  a  la  OEPM,  por  intereses  de  la  defensa  nacional,  que  se  acuerde  
la   tramitación   secreta  de   la  patente,   hecho  que   se  notificará   al   solicitante   (art.  
119.4).   En   tanto   no   se   levante   el   secreto   de   la   solicitud   o   de   la   patente,   el  
solicitante   y   el   titular   no   podrán   efectuar   actuaciones   que   perturben   dicho  
secreto  (art.  119.5),  excepto  los  actos  autorizados  por  el  Ministerio  de  Defensa,  
en   las   condiciones   establecidas   por   éste   (art.   119.6).   En   cualquier   momento,  

                                                                                                 
332  A.  ROMANÍ  LLUCH,  en  la  obra  de  M.  BAYLOS  MORALES  Y  OTROS,  Tratado  de  Derecho  Industrial,  cit.,  p.  1187.  
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previo  informe  favorable  del  Ministerio  de  Defensa,  la  OEPM  podrá  levantar  el  
secreto  sobre  una  solicitud  o  patente  (art.  120.3).  

Las   patentes   concedidas   en   base   a   solicitudes   tramitadas   en   secreto   se  
inscriben  en  un  registro  secreto,  en  el  que  se  mantendrán  durante  un  año  desde  
la   concesión,  plazo  que,   excepto  en   tiempo  de  guerra,   tendrá  que  prorrogarse  
anualmente  para  mantener  sus  efectos,  con  la  notificación  al  titular  de  la  patente  
(art.  120.1).  Estas  patentes  no  devengarán  el  pago  de  anualidades  (art.  121.1).  

El  titular  de  una  patente  declarada  secreta  podrá  reclamar  al  estado  una  
compensación   por   el   tiempo   en   que   se  mantuvo   en   secreto,   que   se   fijará   por  
acuerdo  entre  las  partes  o  judicialmente,  en  su  defecto  (art.  121.2).  El  derecho  a  
la   compensación   se  perderá   cuando   la  patente   secreta  hubiera   sido  divulgada  
por  culpa  o  negligencia  de  su  titular  (art.  121.3).  

En  el  caso  de  invenciones  realizadas  en  España,  circunstancia  a  la  que  la  
Ley  aplica  una  presunción  iuris  tantum  cuando  el  inventor  resida  habitualmente  
en  España  (art.  122.2),  no  podrá  presentarse  una  solicitud  de  patente  en  ningún  
país   extranjero   antes   de   que   transcurran   dos   meses   desde   la   solicitud   a   la  
OEPM,  salvo  autorización  de  la  Oficina,  que  para  invenciones  que  interesen  a  la  
defensa   nacional   sólo   será   posible   mediante   autorización   del   Ministerio   de  
Defensa  (art.  122.1).  

III.3.7.2. Las  adiciones  a  las  patentes  

Como  ya  se  ha   indicado,  en  el  momento  en  el  que  se  cierra   la  presente  
obra   acaba   de   aprobarse   la   LP2015.      Una   de   las   novedades   que   incorpora   el  
texto  de  la  LP2015  es  la  eliminación  del  Título  X  LP,  que  regula  las  adiciones  a  
las   patentes.   Esta   supresión   obedece   a   varias   razones,   como   son   el  
reconocimiento  en  la  propia  Ley  de  la  prioridad  interna,  la  armonización  con  el  
derecho   comparado   europeo   y   la   recepción   en   la   Ley   de   la   teoría   de   los  
elementos   equivalentes,   que   se   explican   con   más   detalle   en   el   apartado  
correspondiente  al   análisis  de   las  novedades  de   la  LP2015.   Sin  perjuicio  de   lo  
anterior,  en  el  presente  punto  se  desarrollan  las  previsiones  sobre  las  adiciones  
a  las  patentes  contenidas  en  la  LP  de  1986,  que  mantendrán  su  vigencia  hasta  el  
1  de  abril  de  2017.  

El   titular   de   una   patente   que   obtenga   invenciones   que   perfeccionen   o  
desarrollen   la   invención   objeto   de   la   misma,   podrá   protegerlas   solicitando  
adiciones   a   la   patente,   siempre   que   éstas   se   integren   en   una   misma   unidad  
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inventiva   con   el   objeto   de   la   patente   principal   (art.   108.1)   y   sin   que   resulte  
necesaria  la  concurrencia  de  actividad  inventiva  respecto  al  objeto  de  la  patente  
principal   (art.   108.3).      Las   adiciones   para   solicitudes   de   patente   no   podrán  
otorgarse  hasta  que  la  patente  haya  sido  concedida  (art.  108.2).  

Por  regla  general,  las  adiciones  se  integrarán  en  la  patente  principal,  cuya  
fecha   de   prioridad,   duración   y   anualidades   les   resultarán   de   aplicación   (art.  
109).  No   obstante,   el   solicitante   de   una   adición   podrá   pedir   la   conversión   en  
solicitud   de   patente   en   cualquier   momento,   y   dentro   de   los   tres   meses  
siguientes   a   la   comunicación   por   la   Oficina   de   que   la   adición   carece   de  
vinculación  con  la  invención  protegida  por  la  patente  principal  (art.  110.1).  

Una   vez   concedidas   las   adiciones,   su   titular   puede   pedir   que   se  
conviertan  en  patentes  independientes,  renunciando  a  la  patente  principal  (art.  
110.2),   pudiendo   conservar   las   adiciones   posteriores   como   tales   adiciones,  
siempre  que  mantengan  la  unidad  con  la  principal  (art.  110.3).      En  este  caso,  la  
duración   y   anualidades   de   la   patente   independiente   serán   las   que  
correspondían  a  la  patente  principal  (art.  110.4).  

Salvo   disposición   en   contrario   o   que   resulte   incompatible   con   su  
naturaleza,  se  aplicará  a  las  adiciones  lo  previsto  en  la  Ley  para  las  patentes  de  
invención  (art.  111).  

III.3.8. TRANSMISIÓN,   LICENCIAS   Y   OBLIGACIÓN   DE  
EXPLOTAR  

III.3.8.1. Principios  de  aplicación  

El   acceso   de   terceros   a   tecnología   protegida   por   patentes   se   realiza   en  
virtud  de  acuerdos  con  sus  titulares,  para  los  cuales  rige  la   libertad  de  pactos,  
en  los  términos  del  art.  1255  del  Código  Civil.     No  obstante,  en  la  materia  que  
nos  ocupa  existen  normas   imperativas  y  prohibitivas  que,  por   interés  público,  
se  imponen  a  la  voluntad  de  las  partes.  

Los   principios   generales   del   régimen   legal   de   aplicación   a   las  
transacciones   en   materia   de   propiedad   industrial   son   los   siguientes:  
transmisibilidad   de   la   patente,   de   la   solicitud   y   del   derecho   a   solicitarla,   así  
como  de  todas  o  algunas  de  las  facultades  del  derecho  exclusivo;  indivisibilidad  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

128  

del   objeto   de   la   patente;   libertad   de   pactos333;   obligación   de   transmitir   al  
adquirente   los   conocimientos   necesarios   para   la   aplicación   de   la   invención   y  
obligación  de  concesión  de  licencias,  en  los  casos  previstos.  

El   inventor   o   sus   causahabientes   tienen   derecho   a   solicitar   la   patente,  
derecho  que  puede  poseerse  en  común  en  caso  de  pluralidad  de   inventores  y  
que   puede   transmitirse   a   terceros   por   cualquier  medio   admisible   en  Derecho  
(art.   10.1).      El   inventor   ostenta   también   el   derecho   moral   a   ser   mencionado  
como  autor  de  la   invención  (art.  14),  derecho  éste  de  carácter  personalísimo  y,  
en  consecuencia,  irrenunciable,  inajenable  e  intransmisible.  

  La  transmisibilidad  de  la  patente  o  solicitud  se  declara  por  la  Ley  en  el  
artículo   74,   que   establece   también   la   posibilidad   de   otorgar   licencias   de  
explotación   o   constituir   sobre   ambas   figuras   una   hipoteca   mobiliaria334   o   un  
derecho  de  usufructo335,  actos  que  para  ser  válidos  deberán  constar    por  escrito  
(art.   74.2).     La  patente  o   su   solicitud   son   indivisibles   a   los   efectos  de   cesión  o  
gravamen,  sin  perjuicio  de  la  comunidad  de  titulares  (art.  74.3).  

III.3.8.2. La  licencia  de  patentes  

La  solicitud  de  patente  o  la  patente  pueden  ser  objeto  de  licencias  en  su  
totalidad  o  en  alguna  de   las   facultades  del  derecho  de  exclusiva,   licencias  que  
pueden  extenderse  a  todo  o  parte  del   territorio  nacional  como  exclusivas  o  no  
exclusivas  (art.  75.1).  

Mediante  la  licencia,  el  titular  de  la  patente  excluye  al  licenciatario  de  la  
prohibición   de   explotar   sin   conocimiento   suyo.   No   se   trata   de   la   cesión   o  
transmisión   de   las   facultades   de   la   patente,   que   tienen   carácter   negativo   (de  
impedir  la  explotación  a  terceros)  y  seguirán  en  poder  de  su  titular,  sino  de  la  

                                                                                                 
333  A  salvo  de   los  principios  generales  que  se  mencionan  y  siempre  que   los  pactos  no  sean  contrarios  a   las   leyes,  a   la  
moral  o  al  orden  público,  ex  artículo  1255  del  Código  Civil.  
334  Respecto  a   la  posibilidad  de  constituir  una  hipoteca  mobiliaria  sobre  una  patente,  ver  C.  GÓRRIZ  LÓPEZ,  “Hipoteca  
mobiliaria  de  una  patente”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  30,  2009.  
335   Massaguer   clasifica   estos   negocios   jurídicos   en   contratos   traslativos   y   contratos   constitutivos,   modificativos   o  
extintivos  de  derechos  reales.  Dentro  de  los  primeros  encontramos  la  transmisión  o  cesión,  mediante  la  cual  el  titular  de  
la   patente   transmite   a   otra   persona   la   titularidad   de   la   misma   (es   decir,   transmite   de   forma   permanente   todos   los  
derechos   sobre   la  patente),   y   la   licencia,   que   supone   la   autorización  al   licenciatario  para   explotar  durante  un   tiempo  
determinado  la  patente.  Entre  los  contratos  relativos  a  derechos  reales  alude  a  la  hipoteca  mobiliaria  y  al  usufructo  (J.  
MASSAGUER  FUENTES,  “Los  requisitos  de  forma  en  la  contratación  de  derechos  de  propiedad  industrial  e  intelectual”,  La  
Ley:  revista  jurídica  española  de  doctrina,  jurisprudencia  y  bibliografía,  4,  1995,  pp.  1168-‐‑1169).  
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autorización  al   licenciatario  para  hacer  algo  que  está  vedado  a  otros:   explotar  
lícitamente  la  patente336.  

La  licencia  supone  un  contrato  que  genera  obligaciones  y  derechos  para  
ambas   partes.   El   titular   de   la   patente,   con   la   concesión   de   la   licencia,   debe  
garantizar   al   licenciatario   la   posibilidad   de   explotación   de   la   patente,  
ajustándose  a  lo  pactado  y  poniendo  a  su  disposición  la  información  necesaria  
para  ello,  respondiendo  de  la  validez  de  la  patente,  persiguiendo  a  los  terceros  
no  autorizados  que  perturben   la  explotación,  absteniéndose  de  conceder  otras  
licencias  en  caso  de  que  la  licencia  sea  exclusiva  y  renunciando  a  explotar  por  sí  
mismo  la  patente,  excepto  que  se  haya  reservado  esta  posibilidad  en  el  contrato  
de   licencia.   Por   su   parte,   el   licenciatario,   además   de   pagar   el   precio   pactado,  
debe   explotar   la   patente   en   los   términos   acordados,   sin   poder   transmitir   la  
licencia,   cederla   ni   conceder   sublicencias   (art.   75.3),   salvo   autorización   del  
titular337.  

Salvo  pacto  en  contrario,  la  licencia  será  no  exclusiva,  sobre  la  totalidad  
de  la  patente,  para  todo  el  territorio  nacional  y  por  la  totalidad  de  la  duración  
de   la  misma   (art.   75.4  y   5).      La   licencia   exclusiva   impide  que   el   titular  pueda  
otorgar  otras  licencias,  así  como  explotar  por  sí  mismo  la  invención,  salvo  que  
se  hubiera  reservado  este  derecho  en  el  contrato  (art.  75.6).    

La  Ley  exige  a  quien  transmita  o  licencie  una  solicitud  de  patente  o  una  
patente  que,  junto  con  las  mismas  traslade  los  conocimientos  técnicos  que  posea  
y  que  resulten  necesarios  para  una  adecuada  explotación  (art.  76.1),  obligando  
al   adquirente   o   licenciatario   a   velar   porque   los   conocimientos   secretos   no   se  
divulguen  (art.  76.2).    Teniendo  en  cuenta  que,  por  imperativo  legal,  la  patente  
debe  contener  los  conocimientos  técnicos  que  permitan  a  cualquier  técnico  en  la  
materia   aplicarla,   el   sentido   de   esta   previsión   legal   sólo   puede   estar   en   la  
voluntad   de   manifestar   expresamente   que   la   obligación   del   transmisor   o  
licenciante   frente   al   adquirente   o   licenciatario   no   acaba   con   la   puesta   a  
disposición  general  de  los  conocimientos  realizada  mediante  su  inclusión  en  la  

                                                                                                 
336  ANTONI  ROMANÍ  LLUCH,  en  la  obra  de  M.  BAYLOS  MORALES  Y  OTROS,  Tratado  de  Derecho  Industrial,  cit.,  pp.  1202-‐‑
1203;  En   la  misma   línea  de   reconocer   el   aspecto  positivo  de   la   licencia   (autorización  para  hacer)   J.   BUERST,  Breveté   et  
licencié,  París,  1970,  p.  2;  y  P.  ROUBIER,  Le  Droit  de  la  Propiété  Industrielle,  cit.,  p.  261  y  sigs.,  contra  la  argumentación  de  
PLANIOL  basada  en  la  concepción  exclusivamente  negativa,  de  renuncia  a  la  persecución  por  usurpación,  de  la  licencia.  
337  Esta  prohibición  de  cesión  de  la  licencia  sólo  se  aplica  en  los  casos  en  que  el  licenciatario  puede  decidir  libremente  
sobre  la  transmisión,  a  salvo  de  esta  prohibición  queda  la  facultad  del  juez,  en  caso  de  concurso  del  licenciatario,  para  
acordar   la   transmisión   forzosa   de   la   unidad   productiva,   que   puede   incluir   la   transmisión   de   la   licencia   (F.   PALAU  
RAMÍREZ,  “Los  derechos  de  propiedad  industrial  en  la  liquidación  de  la  masa  activa”,  en  La  liquidación  de  la  masa  activa.  
VI  Congreso  Español  de  Derecho  de   la   Insolvencia.   In  memoriam  Emilio  Beltrán,  Aranzadi,  Cizur  Menor  (Navarra),  2014,  p.  
306).  
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patente,   sino   que   debe   extenderse   a   la   transmisión   del   conjunto   de  
conocimientos,  conocidos  habitualmente  como  know  how,  que  permitan,  a  nivel  
industrial  y  comercial,   la  explotación  de  la  invención  de  manera  eficiente,  esto  
es,  de  la  mejor  y  más  favorable  para  quien  la  explota.  

III.3.8.3. Alcance   de   la   responsabilidad   del   transmisor   o   licenciante   y   su  
prescripción  

El   transmisor   o   licenciante   de   una   patente   o   solicitud   a   título   oneroso  
será   responsable,   salvo   pacto   en   contrario,   en   caso   de   que   posteriormente   se  
declare   que   carece   de   la   titularidad   o   de   las   facultades   necesarias   para   la  
transmisión  o  licencia  (art.  77.1).     Cuando  se  retire  o  deniegue  la  solicitud  o  se  
declare   la  nulidad  de  la  patente,  se  estará  a   lo  dispuesto  en  el  art.  114.2,  salvo  
que  se  haya  pactado  una  responsabilidad  mayor  (77.2).  

El   artículo   114.2   prevé   que,   sin   perjuicio   de   la   indemnización  
correspondiente   en   caso   de   mala   fe,   no   se   aplicará   la   retroactividad   de   la  
nulidad,  prevista  con  carácter  general,  a   las   resoluciones  sobre  violación  de   la  
patente   que   hubieran   adquirido   fuerza   de   cosa   juzgada   y   hubieran   sido  
ejecutadas  con  anterioridad  a  la  declaración  de  nulidad,  ni  a  los  contratos  o  sus  
partes  concluidos  y  ejecutados  antes  de  la  declaración  de  nulidad.  En  este  caso,  
atendiendo  a  las  circunstancias,  cabrá  reclamar  la  restitución  de  sumas  pagadas  
en  virtud  del  contrato.  

En  todo  caso  existirá  responsabilidad  cuando  el  transmisor  o  licenciante  
hubiere  actuado  de  mala   fe,  que  se  presumirá   iuris   tantum   cuando  no  hubiera  
incluido   en   el   contrato   de   forma   individualizada   los   informes   o   resoluciones  
que   conozca   sobre   la   patentabilidad   de   la   invención   (art.   77.2).   Las   acciones  
para   exigir   la   responsabilidad   sobre   la   transmisión   o   licencia   de   una   patente  
prescriben  a  los  seis  meses  desde  la  resolución  definitiva  o  sentencia  firme  que  
las   motive,   resultando   de   aplicación   lo   previsto   en   el   Código   Civil   sobre  
saneamiento  por  evicción  (art.  77.3).  

En   los   casos  en  que  proceda  una   indemnización  por  daños  y  perjuicios  
ocasionados  a  terceros  como  consecuencia  de  defectos  de  la  invención  objeto  de  
patente   o   solicitud,   responderá   por   la   misma   el   licenciante   o   transmisor,  
solidariamente   con   el   licenciatario   o   adquirente   (art.   78.1).      Excepto   pacto   en  
contrario,   mala   fe   o   razones   de   equidad   que   generen   la   obligación   para   el  
transmisor   o   licenciante   de   soportar   total   o   parcialmente   la   indemnización,  
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podrá  éste   reclamar  al  adquirente  o   licenciatario   las  cantidades  abonadas   (art.  
78.2).  

Los   efectos   frente   a   terceros   de   buena   fe   de   los   actos   que   afecten   a   las  
solicitudes   de   patentes   o   a   las   patentes   sólo   se   producirán   desde   que   dichos  
actos   hubieran   sido   inscritos   en   el   Registro   de   Patentes   (art.   79.2),   salvo   lo  
previsto  en  la  Ley  sobre  la  extinción  de  licencias  y  demás  derechos  de  terceros  
sobre   una   patente   que   cambie   de   titularidad   como   consecuencia   de   una  
sentencia   judicial   (art.   13.1).      El   Registro   de   Patentes   será   público,  
correspondiendo  a  la  OEPM  calificar  la  legalidad,  validez  y  eficacia  de  los  actos  
que  en  el  mismo  hayan  de  inscribirse  (art.  79.4).    Los  derechos  sobre  patentes  o  
solicitudes   de   patente   no   inscritos   en   el   Registro   de   Patentes   no   podrán  
invocarse  frente  a  terceros,  ni   tampoco  podrá  hacer  mención  de  una  patente  o  
solicitud  de  patente  en  sus  productos  quien  no  tenga  inscrito  derecho  suficiente  
para  ello,  considerándose   lo  contrario  como  actos  de  competencia  desleal   (art.  
79.3).  La   condena  al   titular  de  una  patente  por  violación  grave  de   las  normas  
sobre   competencia   podrá   suponer   el   sometimiento   forzoso   de   la   patente   al  
régimen  de  licencias  de  pleno  derecho,  sin  que  proceda  reducción  en  el  importe  
de  las  anualidades  que  debe  abonar  el  titular  (art.  80).  

III.3.8.4. Las  licencias  de  pleno  derecho  

El   titular  de  una  patente  sobre   la  que  no  se  haya  otorgado  una   licencia  
exclusiva  o  tenga  una  solicitud  de  inscripción  en  esos  términos  (art.  81.3),  puede  
hacer  un  ofrecimiento  de  la  misma  a  terceros  para  que  quien  lo  desee  la  explote,  
en  calidad  de   licenciatario  no  exclusivo.     Este  ofrecimiento  se   comunicará  por  
escrito  a   la  OEPM,  que   lo   inscribirá  y   le  dará  publicidad   (art.   81.1),  pudiendo  
retirarse   en   cualquier   momento   anterior   a   la   aceptación   por   un   tercero   del  
ofrecimiento,  mediante  nueva  notificación  por  escrito  a  la  Oficina  (art.  81.2).  No  
se   admitirá   ninguna   solicitud   de   inscripción   de   licencia   exclusiva   sobre   una  
patente  que  haya  sido  ofrecida  para  licencia  de  pleno  derecho,  a  menos  que  se  
retire  el  ofrecimiento  (art.  81.5).  

El  tercero  interesado  en  una  licencia  de  pleno  derecho,  deberá  indicar  el  
uso   que   vaya   a   hacer  de   la   invención  mediante  una  notificación  dirigida   a   la  
OEPM,  que  la  trasladará  al  titular  de  la  patente  (art.  82.1).    Una  semana  después  
de   la   fecha   de   salida   de   la   Oficina   de   esta   notificación,   el   solicitante   podrá  
empezar  a  utilizar  la  invención  (art.  82.2).  
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El  importe  a  satisfacer  por  el  licenciatario  se  fijará  por  acuerdo  entre  las  
partes  o,  en  su  defecto,  por   la  Oficina,  previa  audiencia  de   las  mismas.  En   los  
términos  previstos  por  la  Ley,  la  Oficina  podrá  modificar  la  compensación  que  
hubiera  establecido  (art.  82.3).  El  licenciatario  de  pleno  derecho  está  obligado  a  
informar  al  titular  de  la  patente  sobre  la  utilización  de  la  invención  y  a  abonar  la  
compensación   establecida,   trimestralmente,   extinguiéndose   la   licencia   en   caso  
contrario  (art.  82.4).  

III.3.8.5. La  obligación  de  explotar  y  las  excusas  legítimas  

Salvo   imposibilidad   de   explotación   total   o   parcial   de   la   patente   por  
dificultades  objetivas  de  carácter   técnico,  ajenas  a   la  voluntad  del   titular,  a   las  
que   la  Ley   considera   como  “excusas   legítimas”   (art.   87.2),   sobre   el   titular  de   la  
patente   recae   la   obligación   establecida   por   la   Ley   de   explotar   la   invención,  
directamente  o  mediante  tercero  autorizado,  de  forma  suficiente  para  satisfacer  
la   demanda   del   mercado   nacional,   dentro   del   que   expire   más   tarde   de   los  
siguientes   plazos:   cuatro   años   desde   la   solicitud   de   patente   o   tres   desde   la  
publicación  de  la  concesión  de  la  misma  (art.  83).  La  Ley  considera  acreditado  el  
cumplimiento   de   esta   obligación   mediante   la   presentación   de   un   certificado  
oficial  expedido  en   los   términos  previstos  en   la  misma,  que  deberá   inscribirse  
en   la   OEPM   (art.   84).      No   obstante,   resulta   evidente   que   deberá   admitirse  
cualquier  medio  adecuado  y   suficiente  para   justificar   la  explotación.     A  partir  
de   dicha   justificación,   se   entenderá   iuris   tantum   que   la   invención   está   siendo  
explotada  en  los  términos  exigidos  por  la  Ley.  

La   obligación   de   explotar   está   contenida   en   la   normativa   sobre  
propiedad  industrial  desde  antiguo.    Hasta  el  Convenio  de  la  Unión  de  París  se  
sancionaba   su   incumplimiento   con   la   caducidad   de   la   patente.      En   dicho  
convenio,   la   sanción   se   transforma   en   la   obligación   de   tolerar   una   licencia  
obligatoria  a  favor  de  cualquier  tercero  interesado.  

Sobre   el   territorio   en   el   que   debe   ser   explotada   la   patente   para  
considerarse   cumplida   esta   obligación,   la   consideración   inicial   de   explotación  
en  el  Estado  donde  esté  registrada  la  patente  ha  tenido  que  ser  modificada,  a  la  
luz   del   artículo   30   del   Tratado   de   Roma338,   que   prohibía   obstaculizar   las  
importaciones  entre  los  Estados  miembros,  y  de  las  sentencias  del  Tribunal  de  
Justicia  de  las  Comunidades  Europeas,  de  18  de  febrero  de  1992,  que  declararon  
que   la   obligación   de   explotar   la   patente   en   cada   país   vulnera   este   artículo  

                                                                                                 
338  “TRATADO  CONSTITUTIVO  DE  LA  COMUNIDAD  ECONÓMICA  EUROPEA  (CEE)”.  
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cuando  la  demanda  del  producto  patentado  se  satisface  en  el  mercado  interior  
mediante   importaciones   procedentes   de   otros   Estados   miembros   (Casos   C-‐‑
30/1990  y  C-‐‑235/1989).  

Por   otra   parte,   el   art.   27.1   del   Acuerdo   sobre   los   Aspectos   de   los  
Derechos  de  Propiedad  Intelectual  relacionados  con  el  Comercio  (ADPIC),  que  
forma   parte   integrante   del   acuerdo   por   el   que   se   estableció   la   Organización  
Mundial   del   Comercio   y   que   está   vigente   en   España   desde   el   1   de   enero   de  
1995,  declara  que   los  derechos  de  patente   se  podrán  gozar   sin  discriminación  
por   el   hecho   de   que   los   productos   sean   importados   o   nacionales.   Como  
consecuencia,  el  artículo  83  de  la  Ley  de  Patentes  se  modificó  en  diciembre  de  
1997,   para   establecer   que   la   obligación   de   explotar   debe   llevarse   a   cabo   en  
España  o  en  el  territorio  de  un  Estado  miembro  de  la  OMC.  

III.3.8.6. Las  licencias  obligatorias  

Existen  varios  supuestos  en  los  que  la  LP  determina  que  el  titular  de  una  
patente  no  ofrecida  para  licencias  de  pleno  derecho,  estará  obligado  a  conceder  
una   licencia  de  explotación  a  un   tercero,  a  cambio  de   la  compensación  que  se  
pacte  o  de  la  que  establezca  la  Oficina,  en  defecto  de  acuerdo.    Así,  la  Ley  prevé  
que  cabrá  esta  licencia  forzosa  ante  la  falta  o  insuficiencia  de  explotación  de  la  
invención  patentada,  por  necesidades  de  la  exportación,  por  dependencia  entre  
las  patentes  y  por  motivos  de  interés  público  (art.  86).  

La   falta  de   explotación   se  produce  por   el   transcurso  del  plazo  máximo  
para   ello339   sin   que   se   haya   iniciado   la   explotación   de   la   patente   o   se   hayan  
realizado   preparativos   serios   para   llevarla   a   cabo,   o   cuando   se   interrumpa   la  
explotación  durante  más  de  tres  años,  salvo  imposibilidad  objetiva  de  llevarla  a  
cabo,  ajena  al  titular,  que  la  ley  denomina  “excusas  legítimas”  (art.  87).  

También   puede   obligarse   al   titular   de   una   patente,   mediante   Real  
Decreto,   a   una   licencia   forzosa   para   resolver   el   desabastecimiento   de   un  
mercado  de  exportación,  cuando  la  producción  del  objeto  de  dicha  patente  esté  
resultando   insuficiente   para   abastecerlo,   de   forma   que   se   esté   causando   un  
perjuicio  grave  para  el  desarrollo  del  país  (art.  88).  

Los   titulares   de   patentes   que   interfieran   entre   ellas,   de   forma   que   no  
pueda   explotarse   la   posterior   sin   perjuicio   de   la   anterior   o   viceversa,   podrán  

                                                                                                 
339  Cuatro  años  desde  la  solicitud  de  patente  o  tres  desde  la  publicación  de  la  concesión  de  la  misma  (art.  83  LP).  
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solicitar   una   licencia   obligatoria,   que   les   permita   la   explotación   mediante   el  
canon   adecuado   (art.   89.1,   2   y   5).   Es   lo   que   se   conoce   como   “licencia   por  
dependencia”.   La   misma   facultad   tendrán   los   titulares   de   una   patente   de  
producto  químico  o  farmacéutico  y  los  de  una  patente  de  procedimiento  para  la  
obtención  del  mismo  para  la  obtención  de  una  licencia  obligatoria  no  exclusiva  
sobre   la   otra   patente,   por   dependencia   (art.   89.3).   En   ambos   casos,   debe  
acreditase  que  la   invención  aporta  en  relación  con  la  otra  patente  un  progreso  
técnico  o  económico  con  entidad  suficiente  y  que  han  negociado  sin  éxito  con  el  
otro   titular   la   obtención   de   una   licencia   en   términos   razonables   (art.   89.4).   El  
contenido   de   una   licencia   obligatoria   por   dependencia   será   el   necesario   para  
permitir  la  explotación  de  la  invención,  quedando  sin  efecto  cuando  se  anule  o  
caduque  alguno  de  los  títulos  entre  los  cuales  opere  la  dependencia  (art.  89.6).  

Cuando   la   explotación   del   objeto   de   una   patente   sea   de   primordial  
importancia  para  la  salud  pública340  o  para  la  defensa  nacional,  o  cuando  la  falta  
o   insuficiencia   de   explotación   de   la  misma   causen   un   grave   perjuicio   para   el  
desarrollo   económico  o   tecnológico  del  país,   el  Gobierno  podrá  disponer,  por  
Real  Decreto,  la  concesión  de  licencias  obligatorias  sobre  la  patente  (art.  90.1  y  
2).  No  obstante,  cuando  el   interés  público  pueda  satisfacerse  sin  generalizar  la  
explotación   del   invento   ni   encomendar   la   explotación   a   persona   distinta   del  
titular  de  la  patente,  podrá  ofrecerse  a  éste,  con  carácter  previo  a  la  concesión  de  
una   licencia  obligatoria,   la  posibilidad  de  explotarla  de   forma  que  satisfaga  el  
interés  público  (art.  89.5).  

En   todos   los   casos,   las   licencias   obligatorias   serán   no   exclusivas   y  
conllevarán   una   remuneración   adecuada   a   la   importancia   económica   del  
invento  (art.  101).  Las  licencias  obligatorias  comprenden  las  adiciones  que  tenga  

                                                                                                 
340  En  el  ámbito  internacional,  se  han  llevado  a  cabo  acciones  para  compatibilizar  las  necesidades  de  salud  pública  de  los  
países  menos  desarrollados  con  los  DPPI.  En  concreto,  los  Estados  miembros  de  la  OMC  adoptaron,  el  14  de  noviembre  
de  2001,  la  «Declaración  relativa  al  Acuerdo  sobre  los  ADPIC  y  la  Salud  Pública»,  que  permite,  en  casos  de  emergencia  
nacional  u  otras  circunstancias  de  extrema  urgencia,  solicitar  una  licencia  obligatoria  sin  necesidad  de  haber  intentado  
obtener  una  licencia  voluntaria.  La  consecuencia  de  esta  Declaración  fue  la  «Decisión  sobre  la  aplicación  del  párrafo  6  
de  la  Declaración  de  Doha  relativa  al  Acuerdo  ADPIC  y  la  Salud  Pública»  (WTO,  WT/L540,  de  1  de  septiembre  de  2003),  
adoptada   por   el   Consejo   General   de   la   OMC,   que   permite   a   cualquier   país   Miembro   la   obtención   de   licencias  
obligatorias   para   la   fabricación  de  productos   farmacéuticos  dirigidos   a   satisfacer   una  necesidad   en  materia  de   salud  
pública   de   los   países   menos   desarrollados   (sobre   esta   decisión,   véase   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   “Decisión   del   Consejo  
General  sobre  las  licencias  obligatorias  de  patentes  farmacéuticas  por  parte  de  países  menos  desarrollados,  en  aplicación  
de   lo   dispuesto   en   la   Declaración   de   Doha   de   2001   sobre   el   Acuerdo   ADPIC   y   la   salud   pública”,  Actas   de   derecho  
industrial  y  derecho  de  autor,  24,  2003,  p.  1384  y  sigs.).  En  aplicación  de  la  Decisión  del  Consejo  General  de  la  OMC,  la  UE  
ha  aprobado  el  Reglamento  (CE)  núm  816/2006  (DOUE,  L  157,  de  9  de   junio  de  2006),  sobre   la  concesión  de   licencias  
obligatorias  sobre  patentes  relativas  a  la  fabricación  de  productos  farmacéuticos  destinados  a  la  exportación  a  países  con  
problemas   de   salud   pública.   Puede   consultarse   un   análisis   de   todo   el   proceso   en   F.   LOIS   BASTIDA,   “Las   licencias  
obligatorias  de  patentes  farmacéuticas  por  parte  de  países  menos  desarrollados”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  
autor,  26,  2005,  pp.  491-‐‑515.  
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la   patente   en   el   momento   de   otorgarse   la   licencia   (art.   103.1).      Cuando   con  
posterioridad   existan   nuevas   adiciones,   el   licenciatario   podrá   solicitar   a   la  
Oficina  que  las  incluya  en  la  licencia  (art.  103.2).  

La   Ley   establece   que   sólo   serán   válidas   las   cesiones   de   licencias  
obligatorias   cuando   se   transmitan   junto   con   la   empresa  o  parte  de  ella  que   la  
explote  y   la  cesión  sea  anotada  en   la  OEPM.     Si   se   tratara  de  una   licencia  por  
dependencia,  deberá  transmitirse   junto  con  la  patente  dependiente  (art.  104.1).    
En   ningún   caso   puede   el   titular   de   una   licencia   obligatoria   conceder  
sublicencias  (art.  104.2).  

El   incumplimiento   grave   o   reiterado   por   parte   del   licenciatario   de   sus  
obligaciones  con  respecto  a  la  licencia  obligatoria  podrá  suponer  la  cancelación  
de   la  misma  por   la  OEPM.  Tanto  el   licenciatario   como  el   titular  de   la  patente  
podrán   solicitar   a   la  Oficina   la  modificación   de   las   condiciones   de   la   licencia  
cuando  existan  hechos  que  lo  justifiquen  (art.  105).    En  todo  caso,  sus  relaciones  
deberán  estar  presididas  por  el  principio  de  buena  fe  (art.  102).  

La  Ley  encomienda  a  la  OEPM  la  promoción  de  la  solicitud  de  licencias  
sobre   las  patentes  que  se  encuentren  bajo  el   régimen  de   licencias  obligatorias,  
difundiendo   la   relación   de   las   mismas,   con   objeto   de   que   puedan   conocerla  
terceros  interesados  en  su  explotación.  

III.3.9. ACCIONES  POR  VIOLACIÓN  DE  PATENTE  

La   Ley   dedica   su   Título  VII   a   las   acciones   que   protegen   el   derecho   de  
patente.  El  titular  de  una  patente  podrá  ejercitar  las  acciones  que  correspondan  
contra   quienes   perturben   ese   derecho   y   exigir   las   medidas   adecuadas   para  
salvaguardarlo  (art.  62).    Prevé  expresamente  la  Ley  la  cesación  de  los  actos;  la  
indemnización   de   los   daños   y   perjuicios   sufridos;   el   embargo   de   los   objetos  
producidos   y   medios   utilizados;   la   atribución   en   propiedad   de   los   objetos   o  
medios   embargados,   cuyo   valor   será   computado   dentro   del   importe   de   la  
indemnización;  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  prosiga  la  
violación;   y   la   publicación   de   la   sentencia   condenatoria,   cuando   ésta   lo  
establezca.  
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III.3.9.1. Criterios   para   la   fijación   de   las   indemnizaciones   de   daños   y  
perjuicios  

Responderá  de  los  daños  y  perjuicios  causados  al  titular  de  una  patente  
quien,  sin  su  consentimiento,  fabrique  o  importe  objetos  protegidos  por  ella,  o  
utilice   el   procedimiento   patentado   (art.   64.1).   Los   que   realicen   cualquier   otro  
acto   de   explotación   del   objeto   protegido   sólo   responderán   por   daños   y  
perjuicios   cuando  hubieran   sido   advertidos   de   la   violación   y   requeridos   para  
que  cesen  en  la  misma,  o  hubiera  existido  en  su  actuación  culpa  o  negligencia  
(art.  64.2).  

El   importe   de   la   indemnización   por   daños   y   perjuicios   incluirá   varios  
conceptos.  Por  un  lado,  el  valor  de  la  pérdida  sufrida  por  el  titular  de  la  patente,    
pero  también  la  ganancia  dejada  de  obtener  como  consecuencia  de  la  violación,  
así  como  en  su  caso  los  gastos  ocasionados  por  la  investigación  llevada  a  cabo  
para  obtener  pruebas  de  la  violación  del  derecho  de  patente  (art.  66.1).  

El   titular  de   la  patente  elegirá  que  se   fije  el   importe   teniendo  en  cuenta  
las   consecuencias   económicas  negativas  que   le  ha   supuesto   la  violación  de   su  
derecho,   entre   las   cuales   se   incluirá   el   daño   moral   aunque   no   se   pruebe   la  
existencia  de  perjuicio  económico,  o  la  cantidad  que  el  infractor  hubiera  debido  
pagar  para  obtener  una  licencia  que  permitiera  la  explotación  de  la  patente  (art.  
66.2).  

En   el   cálculo   de   la   ganancia   dejada   de   obtener   podrán   incluirse   los  
beneficios   producidos   por   la   explotación   de   productos   de   las   que   el   objeto  
inventado   constituya   parte   esencial   (art.   67.1).   Podrá   exigirse   también   la  
indemnización   del   perjuicio   causado   por   el   desprestigio   sufrido   por   la  
invención  como  consecuencia  de  una  realización  defectuosa  o  una  presentación  
inadecuada  (art.  68).  

Cuando  el   responsable  de   la   introducción  en  el   comercio  de   los  objetos  
obtenidos  con  violación  de  la  patente  hubiera  indemnizado  adecuadamente  los  
daños  y  perjuicios  causados,  el  titular  de  la  patente  no  podrá  ejercitar  acciones  
contra  quienes  exploten  estos  objetos  (art.  70).  

El  plazo  de  prescripción  de   las  acciones  contra   la  violación  del  derecho  
de   patente   es   de   cinco   años,   desde   que   pudieran   ejercitarse   (art.   71.1),  
limitándose   la   posibilidad   de   indemnización   a   los   hechos   que   hubieran  
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ocurrido   exclusivamente   dentro   de   los   cinco   años   anteriores   a   la   fecha   de  
ejercicio  de  la  acción  (art.  71.2).  

III.3.9.2. Jurisdicción  y  normas  procesales  

III.3.9.2.1. Competencia  y  legitimación  

Como  regla  general,  el  conocimiento  de  los  litigios  derivados  de  acciones  
que  se  ejerciten  en  defensa  de  los  derechos  de  propiedad  industrial  corresponde  
a   los   órganos  de   la   Jurisdicción  ordinaria.   El   art.   125.2  LP   establece   que  “será  
competente   el   Juez   de   Primera   Instancia   de   la   ciudad   sede   del   Tribunal   Superior   de  
Justicia   de   la   Comunidad  Autónoma   correspondiente   al   domicilio   del   demandado…”.  
La  referencia  al  Juez  de  Primera  Instancia  ha  de  interpretarse,  no  obstante,  a  la  
luz  de  la  creación  de  los  Juzgados  de  lo  Mercantil341,  a  los  cuales,  en  virtud  de  lo  
previsto   en   la   Ley   Orgánica   del   Poder   Judicial342   les   corresponde   conocer  
respecto   de   “las   demandas   en   las   que   se   ejerciten   acciones   relativas   a   competencia  
desleal,  propiedad  industrial,  propiedad  intelectual  y  publicidad,  así  como  todas  aquellas  
cuestiones   que   dentro   de   este   orden   jurisdiccional   se   promuevan   al   amparo   de   la  
normativa   reguladora   de   las   sociedades   mercantiles   y   cooperativas”.   Tras   esta  
modificación,  la  referencia  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  que  efectúa  la  LP  en  
su   art.   125.2   ha   de   entenderse   referida   a   los   Juzgados   de   lo   Mercantil343.   La  
LP2015   resuelve   esta   cuestión   atribuyendo   la   competencia   territorial   al  
correspondiente  Juez  de  lo  Mercantil  (art.  118  LP2015).  

El  concesionario  de  una  licencia  exclusiva  estará  legitimado  para  ejercitar  
todas  las  acciones  que  la  Ley  reconoce  al  titular  de  la  patente,  frente  a  quienes  
infrinjan  su  derecho,  pero  no  el  concesionario  de  una  licencia  no  exclusiva  (art.  
124.1),  que  deberá  previamente  requerir  al  titular  de  la  patente  para  que  entable  
la  acción  judicial,  pudiendo  entablarla  en  su  nombre  si  transcurridos  tres  meses  
no   lo  ha  hecho   aquél,   hecho  que  deberá  notificar   al   titular  de   la  patente  para  

                                                                                                 
341  Mediante   la  “LEY  ORGÁNICA  8/2003,  DE  9  DE   JULIO,  PARA  LA  REFORMA  CONCURSAL,  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  LA  LEY  
ORGÁNICA  6/1985,  DE  1  DE  JULIO,  DEL  PODER  JUDICIAL”.  
342  Apartado  2,  letra  a),  del  art.  86  ter.  de  la  “LEY  ORGÁNICA  6/1985,  DE  1  DE  JULIO,  DEL  PODER  JUDICIAL”.  
343   L.   A.   CUCARELLA   GALIANA,   “Litigios   relativos   a   la   propiedad   industrial:   determinación   del   juez   competente   y  
problemas  prácticos  de  interpretación”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  33,  2012,  pp.  77-‐‑78.  El  autor  aboga  
por  una  modificación  de  la  Ley  de  Demarcación  y  Planta  Judicial  para  dar  cobertura  a  la  previsión  de  la  LP  en  cuanto  a  
la  competencia   territorial  autonómica  del   Juzgado  de   lo  Mercantil,   con  objeto  de  salvar   la  posible  controversia  con   la  
previsión  del  art.  86  bis  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  sobre  la  demarcación  territorial  provincial  de  los  Juzgados  
de  lo  Mercantil.  Por  otra  parte,  L.  FERNÁNDEZ-‐‑NÓVOA;  B.  A.  GONZÁLEZ  NAVARRO;  M.  LOBATO  GARCÍA-‐‑MIJÁN;  A.  SELAS  
COLORADO,  “La  patente  de  efecto  unitario  como  una  oportunidad  de  modernización  de  España”,  La  Ley  mercantil,  4-‐‑5,  
2014,   sostienen   que   la   concentración   en   los   juzgados   de   lo   mercantil   ha   sido   insuficiente.   En   su   opinión,   resulta  
necesaria  la  creación  de  un  Tribunal  de  Patentes  con  competencia  exclusiva  para  juzgar  sobre  las  patentes  españolas  en  
todo  el  territorio  nacional.  
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que  pueda  intervenir  en  el  procedimiento  (art.  124.3).  Entretanto,  el  titular  de  la  
licencia  no  exclusiva  podrá  solicitar  la  adopción  judicial  de  medidas  cautelares  
cuando  justifique  su  necesidad  (art.  124.2).  

Por  su  parte,   cualquier   interesado  que  no  hubiera  sido  demandado  por  
violación   de   la   patente   art.   127.3),   previo   requerimiento   notarial   infructuoso  
(art.  127.2),  podrá  ejercitar  contra  el  titular  de  una  patente  una  acción  para  que  
se  declare  judicialmente  que  una  actuación  determinada  no  constituye  violación  
de   esa   patente   (art.   127.1),   acción   que   podrá   presentarse   junto   a   la   acción   de  
nulidad  de  la  patente  (art.  127.6).  

III.3.9.2.2. Las  medidas  cautelares  

La   Ley   de   Patentes   recoge   un   procedimiento   especial   de   adopción   de  
medidas  cautelares,  que  se  incluyó  con  el  objetivo  de  impedir  que,  en  tanto  se  
resuelve   la   acción,   se   siga   perturbando   el   derecho   de   patente344.   Este  
procedimiento,   que   tenía   sentido   ante   la   situación   derivada   de   la   Ley   de  
Enjuiciamiento  Civil  de  1881,  cuyo  artículo  1429  no  resolvía  adecuadamente  el  
aseguramiento  de  los  bienes  litigiosos,  se  ha  visto  modificado  en  la  actualidad  
con   la   promulgación   de   la   nueva   Ley   de   Enjuiciamiento   Civil   1/2000   y   la  
posterior   Ley   19/2006,   de   5   de   junio,   que   modifica,   entre   otras,   la   LP   y   la  
mencionada   LEC,   para   ampliar   los   medios   de   tutela   de   los   derechos   de  
propiedad  industrial.  

Siguiendo  las  previsiones  vigentes  actualmente  en  la  LP,  quien  ejercite  o  
vaya  a  ejercitar  una  acción  de  las  previstas  en  la  presente  Ley,  podrá  solicitar  la  
adopción  judicial  de  medidas  cautelares  que  aseguren  la  efectividad  de  dichas  
acciones,  siempre  que  justifique  la  explotación  de  la  patente  objeto  de  la  acción  
o  que  ha  iniciado  unos  preparativos  serios  y  efectivos  a  tales  efectos  (art.  133).  

El   Juez   competente   podrá   adoptar   las   medidas   que   aseguren  
debidamente  la  completa  efectividad  del  eventual  fallo,  fijando    la  caución  que  
debe   prestar   el   peticionario   para   responder   de   los   daños   y   perjuicios   que  
puedan  ocasionarse   (art.  137.1),  así  como  el   importe  de   la   fianza,  oídas  ambas  
partes  (art.  137.5),  mediante  la  cual  el  demandado  pueda  sustituir  la  efectividad  
de   las   medidas   restrictivas   acordadas,   cuando   éstas   impliquen   restricciones  
para  su  actividad  industrial  o  comercial  (art.  137.2).  

                                                                                                 
344   Sobre   las   medidas   cautelares   en   la   materia,   ver   V.   PÉREZ   DAUDÍ,   Las   medidas   cautelares   en   el   proceso   de   propiedad  
industrial.,  Bosch,  Barcelona,  1996.  
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En  especial,  el   Juez  podrá  acordar   la  cesación  de   los  actos  que  violen  el  
derecho  o   su  prohibición;   la   retención  y  depósito  de   los  objetos  producidos  o  
importados   o   los   medios   utilizados   con   violación   de   su   derecho;   el  
afianzamiento   de   la   eventual   indemnización   de   daños   y   perjuicios;   las  
anotaciones   registrales   que   procedan   (art.   134).      Si   las  medidas   adoptadas   se  
hubieran   solicitado   antes   de   ejercitarse   la   acción,   quedarán   sin   efecto   si   la  
demanda  no   se  presenta   en   el   plazo  previsto   en   la  LEC   (art.   139.1),   siendo   el  
solicitante   responsable   de   los   daños   y   perjuicios   ocasionados,   que   deberán  
abonarse  al  demandado  con  cargo  a  la  caución  prestada  por  el  demandante.  De  
no   resultar   suficiente,   el  demandado  podrá  ejercitar   la   correspondiente  acción  
de  responsabilidad  en  reclamación  del  resto  (art.  139.2).    En  todo  caso,  quedarán  
sin   efecto   las   medidas   cautelares   acordadas   cuando   la   sentencia   de   primera  
instancia  no   fuera   favorable  a   las  pretensiones  cuya  efectividad  aseguraban  o,  
siendo  favorable,  se  revocara  esta  sentencia  (art.  139.3).  

No  procederá  la  adopción  de  medidas  cautelares  contra  quienes  vinieran  
realizando   una   utilización   de   buena   fe   anterior   a   la   patente,   siempre   que  
continúen  con  la  explotación  de  la  misma  forma  y  en  la  medida  adecuada  a  las  
necesidades  razonables  de  su  empresa,  de  conformidad  con  el  artículo  54  (art.  
136.3).  

Una   vez   recaída   sentencia   de   fondo   en   primera   instancia,   cuando  
resultara  condenatoria  para  alguna  de  las  partes  y  fuera  objeto  de  apelación,  la  
parte  apelada  podrá  exigir  la  adopción  de  medidas  cautelares  o  la  prestación  de  
fianza  sustitutoria  que  garanticen  la  efectividad  del  fallo  (art.  138.1).  

III.3.9.2.3. El   procedimiento   de   conciliación   en   materia   de   invenciones  
laborales  

La   Ley   establece   la   competencia   de   la   Jurisdicción   ordinaria   para   el  
conocimiento   de   todos   los   litigios   que   se   susciten   como   consecuencia   del  
ejercicio  de  acciones,  de  cualquier  clase  y  naturaleza,  derivadas  de  la  aplicación  
de  los  preceptos  de  la  Ley  de  patentes  (art.  123  LP).  

Sin   embargo,   en   lo   referente   a   las   invenciones   laborales,   la   Ley   intenta  
evitar  que  las  controversias  que  puedan  surgir  lleguen  a  sede  judicial.  Para  ello,  
ha   previsto   un   procedimiento   especial   que   establece   un   trámite   previo  
obligatorio,   de   conciliación   ante   la   OEPM,   que   debe   efectuarse   con   carácter  
previo  al  inicio  de  acciones  judiciales,  de  manera  similar  a  lo  que  ocurre  en  otras  
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leyes   europeas345.   En   la   legislación   española   se   ha   incorporado   como  
conciliación   por   influencia   del   sistema   francés,   que   cambió   a   conciliación   el  
originario   arbitraje   previsto   en   la   legislación   alemana   que   le   sirvió   como  
modelo.   El   resultado   es   la   aplicación   supletoria   de   los   artículos   de   la   Ley   de  
Enjuiciamiento  Civil  que  regulan  la  conciliación.  

En  consecuencia,  el  acceso  a   la   Jurisdicción  ordinaria  para  plantear  una  
acción  para   la  defensa  del   derecho  de  patente   en   el   ámbito  de  una   invención  
laboral   exige   como   requisito   previo   la   celebración   de   un   acto   de   conciliación  
entre   las   partes   (art.   140),   ante   una   Comisión   formada   por   tres   expertos,  
designados   uno   por   la   Oficina   (que   presidirá   la   Comisión,   uno   por   los  
trabajadores   de   la   empresa   a   la   que   pertenezca   el   inventor   y   otro   por   el  
empresario   (art.   141.1).      Si   el   inventor   está   al   servicio   de   una  Administración  
pública,   los   miembros   designados   por   los   trabajadores   y   empresarios   se  
designarán  según  establezca  la  legislación  de  funcionarios  (art.  141.2).  

Esta  Comisión  dictará  una  propuesta  de  acuerdo,  en  un  plazo  máximo  de  
dos   meses,   sobre   el   que   las   partes   se   manifestarán   en   un   plazo   de   15   días,  
entendiéndose  su  conformidad  en  caso  de  silencio  (art.  142.1).    Para  que  pueda  
ser   admitida,   cualquier   demanda   referida   a   invenciones   laborales   deberá  
acompañar  una  certificación  de  la  OEPM  en  la  que  conste  la  no  conformidad  de  
alguna  de  las  partes  con  la  propuesta  de  acuerdo  (art.  142.2).  

III.3.10. LA  LEY  24/2015,  DE  24  DE  JULIO,  DE  PATENTES  

El  25  de  julio  de  2015,  estando  finalizada  esta  tesis  doctoral,  se  produce  la  
publicación  de  la  Ley  24/2015,  de  Patentes.  Como  se  indicará,  las  disposiciones  
de   la  LP1986  que  han  servido  de  base  para  el   análisis  de  muchos  aspectos  de  
esta  investigación  continuarán  desplegando  efectos  hasta  el  1  de  abril  de  2017,  y  
con  posterioridad  para   los  procedimientos  que  ya   se  encontraran   iniciados  en  
dicha   fecha,  por   lo  que  el  marco   teórico  descrito  mantiene  plena  vigencia.  No  
obstante,  la  aprobación  de  la  nueva  Ley  de  Patentes  merece  realizar  un  análisis  
del   panorama   que   en  materia   de   patentes   puede   ya   otearse   en   un   horizonte  
temporal  medio.  A  ese  cometido  se  dedica  este  apartado.  

     

                                                                                                 
345  Sobre  el  procedimiento  de  mediación,  puede  verse  L.  A.  CUCARELLA  GALIANA,  El  Proceso  civil  en  materia  de  patentes,  
Comares,  Granada,  1999,  pp.  305-‐‑319.  
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III.3.10.1. El  procedimiento  de  aprobación  

La   primera   reflexión   que   merece   la   aprobación   de   una   nueva   Ley   de  
Patentes   obedece   a   la   oportunidad   del   cambio   legislativo   y   en   este   caso   el  
resultado   de   dicha   reflexión   ofrece   pocas   dudas.   Al   mero   hecho   de   que   la  
LP1986  cuenta  con  casi  treinta  años  de  vigencia,  lo  que  ya  supone  por  sí  mismo  
una  razón  de  suficiente  magnitud  para  proceder  a  una  revisión  de  la  norma,  se  
une  la  evolución  que  a  lo  largo  de  ese  tiempo  ha  experimentado  el  Derecho  de  
Patentes   en   nuestro   entorno,   con   hitos   tan   relevantes   como   la   aprobación  del  
Acuerdo   sobre   los   aspectos   de   los   Derechos   de   Propiedad   Intelectual  
relacionados  con  el  Comercio  (ADPIC),  o  del  Tratado  del  Derecho  de  Patentes  
(PLT).   Si   bien   es   cierto   que   nuestro   Derecho   de   Patentes   se   ha   venido  
adaptando  a   los  cambios  producidos  a  nivel  comunitario  e   internacional  en   la  
materia,  en  ocasiones  mediante  la  modificación  de  la  LP1986346,  no  lo  es  menos  
que   había   llegado   el   momento   de   llevar   a   cabo   una   revisión   integral  
actualizadora  de   la  Ley  para   acomodarla   a   las   exigencias   que   el   tiempo  y   los  
compromisos   internacionales  asumidos  por  el  Estado  español  plantean.  Como  
declara   la   propia   Ley   en   su   exposición   de   motivos   “se   hace   necesaria   una  
actualización  general   de   la  normativa  para   la   que   en   esta   ocasión,   dado   el  número  de  
preceptos   afectados   y   la   naturaleza   de   los   cambios,   no   basta   con   una   simple   reforma  
parcial  como  las  realizadas  hasta  la  fecha.”.  

El  proceso  de  aprobación  de  la  nueva  Ley  de  Patentes  no  se  ha  limitado  
únicamente  a  la  necesaria  revisión  correctora  y  actualizadora  del  texto  vigente  
desde   1986,   sino   que   se   ha   aprovechado   la   ocasión   para   incorporar  
modificaciones   sustanciales   que   modernizan   y   mejoran   nuestro   sistema   de  
patentes.  Mediante  el  establecimiento  de  un  sistema  de  concesión  más  riguroso,  
se   pretende   dotar   de   mayor   fortaleza   a   las   patentes   que   se   concedan,  
añadiéndoles  en  definitiva  valor.  La  instauración  del  sistema  de  concesión  con  
examen   previo   obligatorio,   junto   con   algunas   modificaciones   esenciales   que  
definen  un  nuevo  modelo  de  utilidad,  son  las  novedades  principales  en  las  que  
se  apoya  este  objetivo.  

                                                                                                 
346  Ejemplos  de  esta  adaptación  han  sido  la  “LEY  10/2002,  DE  29  DE  ABRIL,  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  LA  LEY  11/1986,  DE  20  
DE  MARZO,  DE  PATENTES,  PARA  LA  INCORPORACIÓN  AL  DERECHO  ESPAÑOL  DE  LA  DIRECTIVA  98/44/CE,  DEL  PARLAMENTO  
EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  6  DE  JULIO,  RELATIVA  A  LA  PROTECCIÓN  JURÍDICA  DE  LAS  INVENCIONES  BIOTECNOLÓGICAS”;  y  la  
“LEY  19/2006,  DE  5  DE  JUNIO,  POR  LA  QUE  SE  AMPLÍAN  LOS  MEDIOS  DE  TUTELA  DE  LOS  DERECHOS  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL  
E   INDUSTRIAL   Y   SE   ESTABLECEN   NORMAS   PROCESALES   PARA   FACILITAR   LA   APLICACIÓN   DE   DIVERSOS   REGLAMENTOS  
COMUNITARIOS”.  
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Los  trabajos  para  la  elaboración  de  una  nueva  Ley  de  Patentes  arrancan  a  
iniciativa  de  la  OEPM  y  tienen  como  primer  resultado  un  borrador  de  la  nueva  
Ley  de  Patentes  que  se  publicó  a  finales  de  2013.  Este  documento  fue  objeto  de  
una   consulta   pública   para   que   por   parte   de   los   sectores   relevantes   pudieran  
hacerse  llegar  las  observaciones  que  estimaran  procedentes.  Es  particularmente  
relevante   el   informe   que   la   Comisión   Nacional   de   los   Mercados   y   la  
Competencia   emitió   con   fecha   13   de   febrero   de   2014347,   que   motivó   la  
incorporación   de   numerosas   modificaciones   en   el   borrador   inicial348.   El   texto  
resultante   de   estas   modificaciones   y   otras   originadas   por   las   sugerencias  
recibidas  desde  diversos  sectores,  se  transformó  en  el  Anteproyecto  de  Ley  de  
Patentes,   aprobado   por   el   Consejo   de  Ministros   de   11   de   abril   de   2014.   Este  
documento,  sin  apenas  variaciones,  fue  aprobado  el  14  de  noviembre  del  mismo  
año  por  el  Consejo  de  Ministros  como  Proyecto  de  Ley  de  Patentes  (PLP),  con  la  
intención  de   llevar   a   cabo  una  profunda  modificación  del   sistema   español   de  
patentes   vigente   desde   1986349.   Según   manifestaciones   del   Gobierno   en   la  
presentación  del  PLP,  se  moderniza  la  legislación  para  fomentar  la  innovación,  
el   emprendimiento   y   la   internacionalización   de   las   empresas.   El   principal  
objetivo  perseguido  es  fortalecer  el  sistema  español  de  patentes,  de  forma  que  
promueva  la  actividad  verdaderamente  inventiva,  innovadora  y  novedosa,  por  
encima  de  la  iniciativa  de  patentar  como  un  fin  en  sí  mismo350.  

La   tramitación   del   PLP   en   sede   parlamentaria   ha   sido  
sorprendentemente  rápida.  En  el  Congreso  se   incorporaron  al  proyecto  de   ley  
58   enmiendas,   siendo   aprobado   el   10   de   junio   de   2015   por   la   Comisión   de  
Industria,  Energía  y  Turismo,  con  competencia   legislativa  plena351.  Recibido  el  

                                                                                                 
347  Puede  consultarse  el  documento  en:  
http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_71/pdfs/5.pdf.  
348   J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Hacia  una  nueva  Ley  de  Patentes  española”,  Actas  de  derecho   industrial  y  derecho  de  autor,  34,  
2013,  p.  340.  
349   Puede   verse   una   visión   crítica   del   ALP   en  M.  MONTAÑÁ  MORA,   “El   Anteproyecto   de   Ley   de   Patentes   ¿apuesta  
estratégica  o   remiendo   continuista?”,  Comunicaciones,   Instituto   de  Derecho   y  Ética   Industrial,   73,   2014.  El   autor  ve   en   la  
modificación  de  nuestra  LP  una  oportunidad  histórica  para  elevar  el  nivel  de  nuestro  sistema  de  patentes,  oportunidad  
que  a  su  entender,  y  a  salvo  de  las  posibles  modificaciones  en  trámite  parlamentario,  que  no  se  han  producido,  no  ha  
sido  aprovechada,  puesto  que  la  redacción  del  ALP  se  decanta  no  tanto  por  un  interés  estratégico  de  modernización  del  
sistema  como  por  una  intención,  mucho  más  limitada,  de  remendar  los  aspectos  más  obsoletos  de  la  ya  antigua  LP  de  
1986  (p.  140).  El  autor  ofrece  una  serie  de  propuestas  de  modificación  para  mejorar  el  Anteproyecto  (pp.  164-‐‑174);  Así  
mismo,  puede  consultarse  un  estudio  detallado  de  los  títulos  VIII  a  XII  del  PLP  en  P.  IÑIGUEZ  ORTEGA,  “Análisis  crítico  
al  Proyecto  de  Ley  de  Patentes  (estudio  de  los  Títulos  VIII  a  XII)”,  La  Ley  mercantil,  12,  2015.  
350  Un  sistema  eficaz  de  patentes  ha  de   tender  a  utilizar   la  protección  mediante  patente  como  un   instrumento  para   la  
posterior  introducción  de  la  innovación  en  el  mercado.  El  interés  de  la  sociedad  no  es  que  exista  la  patente,  sino  que  la  
innovación  tecnológica  que  protege  se  incorpore  a  productos  o  servicios  disponibles  para  las  personas,  aumentando  su  
valor  y  contribuyendo  al  progreso.  En  esta  línea,  B.  GONZÁLEZ-‐‑ALBO  MANGLANO;  M.  Á.  ZULUETA  GARCÍA,  “Normativas  
sobre  patentes  en  las  universidades  españolas”,  cit.,  p.  70.  
351  La  publicación  del  texto  aprobado  por  la  Comisión  de  Industria,  Energía  y  Turismo  del  Congreso  de  los  Diputados  
sobre   el   Proyecto   de   Ley   de   Patentes   tramitado   con   competencia   legislativa   plena   se   encuentra   disponible   en:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-‐‑10-‐‑A-‐‑122-‐‑4.PDF.  
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texto   por   el   Senado   en   fecha   24   de   junio   se   acordó   su   tramitación   por   el  
procedimiento   de   urgencia,   estableciéndose   un   plazo   para   la   presentación   de  
enmiendas  hasta  el  30  de   junio.  La  Comisión  de   Industria,  Energía  y  Turismo  
del   Senado   se   reunió   en   fecha   13   de   julio   y   rechazó   las   153   enmiendas  
presentadas  por  los  grupos  parlamentarios,  de  forma  que  el  texto  finalizaba  su  
trámite   parlamentario,   quedando   aprobado   definitivamente   por   las   Cortes  
Generales  el  Proyecto  de  Ley  de  patentes  sin  necesidad  de  regresar  al  Congreso  
de   los   Diputados352.   Sin   perjuicio   de   la   valoración   positiva   que   merece   la  
aprobación  de  la  nueva  ley,  entendemos  que  la  importancia  de  perfeccionar  al  
máximo  una  Ley  trascendental  para  la  innovación  y  el  desarrollo  tecnológico  en  
España  aconsejaba  un  debate  más  sosegado.  

III.3.10.2. Principales  novedades  de  la  Ley  de  Patentes  de  2015  

La   aprobación   de   la   LP2015   persigue   básicamente   dos   objetivos.   El  
primero,   adaptar   la   normativa   sobre   patentes   al   entorno   internacional   y  
comunitario  actual,  en  el  que  hay  que  considerar  diversos  factores.  Uno  de  ellos  
es   el   cambio   de   tendencia   respecto   a   la   utilización   de   los   procedimientos   de  
concesión,   que   provoca   que   en   la   actualidad   se   utilice   de   manera   muy  
mayoritaria   el   procedimiento   de   concesión   internacional353.   Otros   factores   a  
considerar  son  la  adhesión  de  España,  el  1  de  enero  de  1995,  al  Acuerdo  sobre  
los   Aspectos   de   los   Derechos   de   Propiedad   Intelectual   Relacionados   con   el  
Comercio   (ADPIC);   la   evolución   del   Derecho   de   patentes   europeo,   que   toma  
forma   en   la   Directiva   relativa   a   la   protección   de   las   invenciones  
biotecnológicas354   y   en   la   creación   de   los   certificados   complementarios   de  
protección   para   los   medicamentos   y   para   los   productos   fitosanitarios;   y   la  
ratificación  por  España  en  2013  del  Tratado  sobre  el  Derecho  de  patentes  (PLT).  

El  segundo  objetivo  aspira  a  modernizar  y  robustecer  el  sistema  español  
de  patentes,  mediante  el  establecimiento  del  sistema  de  concesión  con  examen  
previo   como   sistema   único   para   la   concesión   de   patentes,   lo   que   implica   la  
necesidad  de  que,  de  forma  previa  a  la  concesión,  se  haya  comprobado  que  la  
invención  reúne  las  notas  de  novedad  y  existencia  de  actividad  inventiva  que  se  
exige  para  gozar  de  la  protección  derivada  de  la  patente.  La  instauración  de  este  

                                                                                                 
352   El   acta   de   la   sesión   de   la   Comisión   de   Industria,   Energía   y   Turismo   del   Senado   puede   verse   en:  
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_10_496.PDF.  
353  Según  declara  la  LP2015,  en  su  Preámbulo  (núm.  I,  párrafo  5º),  más  del  90  por  ciento  de  las  patentes  con  efectos  en  
España   lo   son  por   la  Oficina  Europea  de  Patentes,   en   tanto  que  en  1986  únicamente   se  utilizaba   la  vía  nacional  para  
solicitar  la  protección.  
354  “DIRECTIVA  98/44/CE,  DEL  PARLAMENTO    EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  6  DE  JULIO  DE  1998,  RELATIVA  A  LA  PROTECCIÓN  
JURÍDICA  DE  LAS  INVENCIONES  BIOTECNOLÓGICAS”.  
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sistema  con  carácter  obligatorio  aumenta  la  seguridad  jurídica  porque  reduce  la  
probabilidad  de  que  una  patente  pueda  verse  sometida  a  litigios  derivados  de  
su  falta  de  novedad  o  actividad  inventiva,  lo  que  produce  el  fortalecimiento  de  
las  patentes  y  el  aumento  de  su  valor.  Se  trata,  en  definitiva,  de  disponer  de  un  
sistema   de   patentes   más   robusto   y   que   responda   mejor   a   los   objetivos   de  
protección  y  promoción  del  desarrollo  tecnológico  que  le  son  propios.  

Por   último,   se   aprovecha   la   nueva   ley   para   integrar   en   la   misma  
determinadas   previsiones   que   habían   sido   objeto   de   regulación  
reglamentaria355,   para   actualizar356   o   eliminar357   preceptos   obsoletos,   y   para  
simplificar   y   mejorar   su   redacción,   trasladando   a   un   posterior   desarrollo  
reglamentario   determinadas   normas,   con   objetivo   de   dotarla   de   una   mayor  
adaptabilidad,   y   rotulando   los   artículos,   de   acuerdo   con   la   técnica   normativa  
actual,  en  beneficio  del  lector.  

Cabe  mencionar   para   concluir   la   exposición   introductoria   del   presente  
apartado   una   cuestión   esencial   en   cuanto   a   la   aplicabilidad   de   la   LP2015.   La  
disposición   final   novena   de   la   misma   establece   un   periodo   de   vacatio   legis  
inusitadamente  largo,  dado  que  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  se  producirá  el  1  
de  abril  de  2017.  En   relación  con  ello  y  por  aplicación  del   régimen   transitorio  
que   regula   la   disposición   transitoria   primera,   los   procedimientos   que   ya   se  
encuentren   iniciados   con   anterioridad   al   1   de   abril   de   2017   se   tramitarán   y  
resolverán  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  LP1986,  incluidas  las  solicitudes  
que   se   originen   después   del   1   de   abril   de   2017   por   división,   cambio   de  
modalidad  o  transformación  de  una  solicitud  anterior  a  la  indicada  fecha.  

III.3.10.2.1. Adaptación  al  entorno  internacional  y  comunitario  

La  LP2015  adapta  la  normativa  española  actual  al  ámbito  comunitario  y  a  
otras  normas  y  tratados  internacionales  sobre  propiedad  industrial  suscritos  por  
España358,  estableciendo  con  rango  de  ley  la  regulación  relativa  a  su  aplicación  
en   el   territorio   español,   de   forma   que   aumenta   la   seguridad   jurídica,   en   un  

                                                                                                 
355  Es  el  caso  de  las  normas  básicas  para  aplicar  las  vías  europea  e  internacional  de  protección  de  las  invenciones,  que  se  
regularon  mediante  dos  reglamentos  posteriores  a  la  LP.  
356  Así  ocurre   con   la   referencia  al  ya   inexistente  “Registro  de   la  Propiedad   Industrial”,   que  pasó  a  denominarse  “Oficina  
Española  de  Patentes  y  Marcas”.  
357  Se  han  suprimido  los  certificados  de  adición,  prácticamente  inexistentes  en  el  entorno  europeo,  de  escasa  utilización  
y  que  pierden  sentido  con  la  regulación  de  la  prioridad  interna  que  lleva  a  cabo  la  LP2015.  
358  En  ese  sentido,  además  de  otras  disposiciones  a  lo  largo  del  texto,  dedica  el  Título  XIV  a  la  inclusión  de  las  normas  de  
aplicación  del  Convenio  sobre  la  Patente  Europea  y  del  Tratado  de  Cooperación  en  Materia  de  Patentes,  e  incorpora  las  
previsiones   del   Tratado   del   Derecho   de   Patentes   sobre   aspectos   formales   del   procedimiento,   en   aras   de   una  mayor  
simplificación  y  agilidad.  
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intento   de   favorecer   la   actuación   de   las   empresas   españolas   en   el   ámbito  
internacional  y  la  de  las  empresas  extranjeras  en  territorio  español.  

El   art.   1   LP2015   incorpora   de   forma   expresa,   entre   los   títulos   de  
Propiedad   Industrial,   los   Certificados   Complementarios   de   Protección   de  
medicamentos  y  de  productos  fitosanitarios  (CCP),  que  extienden  por  un  plazo  
máximo   de   cinco   años   la   protección   otorgada   a   una   patente   de   un   producto  
farmacéutico   o   fitosanitario,   para   compensar   el   mayor   plazo   de   tiempo   que  
transcurre  para  estos  productos  desde  que   se   concede   la  patente  hasta  que   se  
autoriza  su  comercialización.  Aunque  no  estaban  contemplados  en  la  LP,  estos  
títulos   ya   existían   en   España   como   consecuencia   de   los   reglamentos  
comunitarios   que   los   regulaban359.   La   LP2015   los   incluye   en   su   articulado  
(artículos  45  a  47),  pero  no  efectúa  una  regulación  exhaustiva,  sino  que  opta  por  
remitir   a   lo   previsto   en   la   normativa   comunitaria   en   lo   que   se   refiere   a  
requisitos  y  condiciones  para  su  concesión,  así  como  al  desarrollo  reglamentario  
para  determinadas  cuestiones  de  procedimiento.  

Respecto   de   las   materias   o   actividades   sobre   las   que   excluye   la  
patentabilidad  por  no  considerarse   invenciones  (relacionadas  en  el  art.  5.4),  se  
indica  que  estas  exclusiones  lo  son  solamente  en  la  medida  en  que  la  solicitud  
de  patente  o  la  patente  “…se  refiera  exclusivamente  a  una  de  ellas  considerada  como  
tal”.   La   LP1986   contemplaba   la   exclusión   cuando   el   objeto   de   la   patente  
comprendiera   una   de   las   materias   o   actividades   que   no   se   consideran  
invenciones.  La  adición  de  la  expresión  “…se  refiera  exclusivamente  a  una  de  ellas  
considerada   como   tal”   ha   suscitado   algunas   críticas,   puesto   que   por   esta   vía  
podría   conseguirse   la   protección   mediante   patente   de   software360,   si   éste  
estuviera   vinculado   al   funcionamiento   de   invenciones   patentables.   La   nueva  
redacción  de  la  LP2015  coincide  con  la  interpretación  que  la  Oficina  Europea  de  
Patentes  realiza  en  sus  guías  de  examen  de  solicitudes  sobre  el  CPE.  

Aún  en  materia  de  patentabilidad,  se  producen  tres  cambios  reseñables.  
El   primero   supone  modificar   la  motivación  por   la   que  no   son  patentables   los  
métodos  de  tratamiento  quirúrgico  o  terapéutico  del  cuerpo  humano  o  animal  o  
los   métodos   de   diagnóstico   aplicados   al   cuerpo   humano   o   animal.   Con   la  

                                                                                                 
359  Los  CCP  no  están  incluidos  en  la  LP  de  1986  por  ser  posteriores  a  su  aprobación,  pero  se  aplicaban  en  España  a  través  
de   los   siguientes   reglamentos   comunitarios:   “REGLAMENTO   (CE)   NÚM.   469/2009   DEL   PARLAMENTO   EUROPEO   Y   DEL  
CONSEJO,  DE  6  DE  MAYO  DE  2009,  RELATIVO  AL  CERTIFICADO  COMPLEMENTARIO  DE  PROTECCIÓN  PARA  LOS  MEDICAMENTOS”;  
y  “REGLAMENTO  (CE)  NÚM.  1610/96,  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO,  DE  23  DE  JUNIO  DE  1996,  POR  EL  QUE  SE  
CREA  UN  CERTIFICADO  COMPLEMENTARIO  DE  PROTECCIÓN  PARA  LOS  PRODUCTOS  FITOSANITARIOS”.  
360  El  software  no  es  patentable,  su  protección  deriva  de  las  instituciones  de  propiedad  intelectual.  
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reubicación  de  lo  previsto  en  el  art.  6.4  de  la  LP1986  en  el  art.  5.4  de  la  LP2015  se  
alinea   nuestra   normativa   con   lo   previsto   en   el   art.   53  CPE.   Estos  métodos  de  
tratamiento   quirúrgico,   terapéutico   o   de   diagnóstico   siguen   siendo   no  
patentables,  pero  porque  se  incluyen  entre  las  excepciones  a  la  patentabilidad,  
no   porque   no   tengan   aplicación   industrial,   como   venía   sosteniéndose   sin  
fundamento   alguno.   El   segundo   impide   la   patentabilidad   de   secuencias  
genéticas  para  las  que  no  se  indique  una  función  biológica  concreta  (art.  5.6).  Es  
decir,   el   alcance   de   la   patente   sobre   secuencias   genéticas   sólo   abarca   aquella  
función   o   funciones   específicas   que   se   han   incluido   en   la   solicitud.   El   tercero  
incorpora   a   la   Ley   la   posibilidad   de   patentar   sustancias   o   composiciones   ya  
conocidas  para  usos  nuevos  (apartados  4  y  5  del  art.  6).  El  Preámbulo  de  la  Ley  
(núm.   II,   párrafo   2º)   basa   su   inclusión   en   las  modificaciones   acordadas   en   la  
Patente  Europea  a  través  de  la  revisión  realizada  al  CPE  en  el  año  2000361,  pero  
como   bien   indica   el   profesor   Gómez   Segade362   esta   previsión   ya   existía   en   la  
redacción  inicial  del  CPE,  en  concreto  en  su  artículo  54.5.  

Sobre  el  estado  de  la  técnica  como  elemento  que  desvirtúa  la  novedad,  el  
art.   6.3   aclara   expresamente   que   se   encuentra   comprendido   en   el   mismo,  
además  del  contenido  de  las  solicitudes  españolas  de  patente,  como  preveía  la  
LP1986,  el   contenido  de   las   solicitudes  de  patentes  europeas  o   internacionales  
PCT  que  designen  a  España  y  se  hubieran  publicado  en  español.  

Se   suprime   el   plazo   de   gracia   de   6   meses   para   las   divulgaciones  
producidas   por   ensayos   realizados   por   el   solicitante   o   sus   causantes   que   no  
impliquen   explotación   u   ofrecimiento   comercial   del   invento.   De   este   modo,  
estas  divulgaciones  pasan  a  considerarse  incluidas  en  el  estado  de  la  técnica,  tal  
como  ocurre  con  el  resto  de  países  europeos363.  

Como   consecuencia   de   la   ratificación   por   España   del   Tratado   del  
Derecho  de  Patentes  en  2013,  se  incluyen  en  la  LP2015  novedades  relacionadas  
con   la   simplificación   del   procedimiento   de   solicitud   de   patente.  Dado   que   se  
trata   de   previsiones   relacionadas   con   los   aspectos   procedimentales,   las  
novedades   concretas   se   comentan   en   el   apartado   correspondiente   a   las  
modificaciones  técnicas  de  la  Ley.  

                                                                                                 
361   “ACTA   DE   REVISIÓN   DEL   CONVENIO   SOBRE   CONCESIÓN   DE   LA   PATENTE   EUROPEA   (CONVENIO   SOBRE   LA   PATENTE  
EUROPEA)  DE  5  DE  OCTUBRE  DE  1973,  REVISADO  EL  17  DE  DICIEMBRE  DE  1991,  HECHO  EN  MÚNICH  EL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  
2000”.  
362  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Hacia  una  nueva  Ley  de  Patentes  española”,  cit.,  p.  342.  
363  Esta  disposición  no  afectará  a  las  solicitudes  que  se  presenten  dentro  de  los  6  meses  siguientes  a  la  entrada  en  vigor  
de  la  Ley,  que  se  sujetarán  a  lo  previsto  en  el  art.  7  de  la  LP1986  (disposición  transitoria  cuarta).  
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Por   último,   en   lo   que   a   la   recepción   de   las   normas   contenidas   en  
convenios   internacionales   se   refiere,   se   añade   un   Título   XIV   relativo   a   la  
aplicación   del   Convenio   sobre   Concesión   de   Patentes   Europeas   (CPE)   y   del  
Tratado   de   cooperación   en   materia   de   patentes   (PCT),   de   forma   que   se  
incorporan  a  la  Ley  las  previsiones  incluidas  en  dos  reglamentos  aprobados  con  
posterioridad  a  la  LP1986  sobre  las  normas  de  aplicación  de  la  vía  europea  y  la  
vía  internacional  para  la  protección  de  las  invenciones  en  España.  Es  pues  una  
modificación  que  no  pretende  incorporar  novedades  reseñables  en  la  regulación  
existente,   sino   mejorarla   integrándola   en   la   Ley   y   eliminando   la   dispersión  
normativa.  

III.3.10.2.2. Refuerzo  del  sistema  español  de  patentes  

Entre   las  principales  novedades  que  presenta   la  LP2015,  probablemente  
la   de   mayor   calado   es   la   instauración   del   examen   previo   de   novedad   y  
actividad   inventiva   como   paso   necesario   para   la   concesión   de   la   patente,  
sistema  que  la  LP1986  pretendía  implantar  de  forma  gradual.  Se  elimina  así  la  
posibilidad   de   opción   que   se   estableció   en   la   reforma   de   1998364,   entre  
tramitación  de  la  solicitud  por  el  procedimiento  general  o  por  el  procedimiento  
con   examen   previo   (art.   36.3   LP1986),   de   forma   que   todas   las   solicitudes   se  
tramitarán  por  el  procedimiento  con  examen  previo  que  prevén  los  artículos  39  
y  40  de  la  nueva  Ley.    

La  nueva  regulación  supone  que  no  podrá  obtenerse  una  patente  sin  que  
se  haya   comprobado  que   tanto   la   solicitud  de  patente   como   la   invención  que  
constituye   su   objeto   cumplen   los   requisitos   formales,   técnicos   y   de  
patentabilidad   previstos   en   la   Ley.   De   esta   forma,   tendrá   que   haberse  
acreditado  que  la  invención  objeto  de  la  patente  es  nueva  y  presenta  actividad  
inventiva.   En   el   procedimiento   de   solicitud   previsto   en   la   LP1986,   si   el  
solicitante   no   opta   expresamente   por   el   procedimiento   de   concesión   con  
examen  previo,  no  existe  control  sobre  estos  requisitos  con  carácter  previo  a  la  
concesión  de   la  patente365,  por   lo  que  existe   la  posibilidad  de  que  se  concedan  
patentes   que   en   la   práctica   adolezcan   de   alguno   de   esos   elementos366.   Esta  

                                                                                                 
364  “REAL  DECRETO-‐‑LEY  8/1998,  DE  31  DE  JULIO,  DE  MEDIDAS  URGENTES  EN  MATERIA  DE  PROPIEDAD  INDUSTRIAL”.  
365  De   acuerdo   con   la   LP1986,   tras   la   publicación  del   informe   sobre   el   estado  de   la   técnica,   el   solicitante   opta   por   el  
procedimiento   general   (sin   examen   previo)   o   por   el   procedimiento   con   examen   previo   (art.   39.2),   aplicándose   el  
procedimiento  general  en  defecto  de  opción  (art.  36.3).  
366  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “La  patente  europea  con  efecto  unitario:  ¿hacia  el  final  del  túnel  o  un  nuevo  fiasco?”,  cit.,  p.  348.  
Advierte  acertadamente  el  autor  que  este  efecto  es  especialmente  acusado  en  nuestro  Derecho,  puesto  que  el  art.  37.1  LP  
de  1986  ordena  la  concesión  de  la  patente  «con  independencia  del  contenido  del   informe  sobre  el  estado  de   la  técnica  y  de   las  
observaciones  formuladas  por  terceros».  
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posibilidad   de   prescindir   del   examen   previo   de   la   novedad   y   actividad  
inventiva   de   la   invención   es   incoherente   con   el   fundamento   del   sistema   de  
patentes,  puesto  que  permite  obtener  títulos  de  patente  para  invenciones  que  no  
suponen  ningún  progreso  tecnológico,  dado  que  carecen  de  las  requeridas  notas  
de   novedad   y   actividad   inventiva.   Esta   circunstancia   perjudica   al   sistema   de  
patentes,   en   tanto   que   falsea   la   competencia   en   los   mercados   y   obliga   a   los  
competidores  a  tener  que  afrontar  un  costoso  y  complejo  procedimiento  judicial  
para  destruir   la  presunción  de  validez  de   estas  patentes,   que  no  debieron   ser  
concedidas.  

La   implantación   del   examen  previo   obligatorio   en   el   procedimiento   de  
concesión   supone   que   se   pasará   de   un   sistema   de   patentes   "ʺdébiles"ʺ,   que  
generan   a   menudo   burbujas   tecnológicas,   alta   litigiosidad   y   monopolios  
injustificados367  a  un  sistema  basado  en  las  patentes  "ʺfuertes"ʺ,  de  forma  que  sólo  
se  conceden  la  protección  y  el  derecho  de  exclusividad  que  la  patente  supone  si  
se  justifica  realmente  la  novedad  y  altura  inventiva  de  la  obtención,  en  la  línea  
de  los  sistemas  internacionales  y  los  de  los  principales  países  industrializados.  
Otro  beneficio  conexo  de  un  sistema  fuerte  de  patentes,  si  bien  más  relacionado  
con  la  eficiencia  del  sistema  que  con  su  robustez,  es  la  reducción  de  la  carga  de  
gestión   para   la   Administración   y   los   Tribunales,   al   no   tener   que   tramitar  
patentes   de   escasa   calidad   técnica   o   carentes   de   alguno   de   los   elementos   de  
patentabilidad,  que  puedan  generar  acciones  litigiosas  posteriores.  

Por   otra   parte,   los   modelos   de   utilidad,   configurados   como   títulos   de  
protección  para   invenciones   con  un  menor  nivel  de   actividad   inventiva   (a   las  
que  se  alude  habitualmente  como  “invenciones  menores”),  también  se  fortalecen.  
La  principal  novedad  es  que  se  amplía  el  ámbito  territorial  en  el  que  habrá  que  
considerarse   el   estado   de   la   técnica,   a   efectos   de   valorar   los   elementos   de  
novedad  y  de  actividad  inventiva368.  

En  cuanto  al  procedimiento  de  concesión  de  los  modelos  de  utilidad,  no  
se   prevé   examen   previo   ni   informe   sobre   el   estado   de   la   técnica   (art.   142.3  
LP2015),  pero  sí  se  establece  un  trámite  de  oposiciones  de   terceros  previo  a   la  
concesión  (art.  144  LP2015),  así  como  la  exigencia  del  informe  sobre  el  estado  de  

                                                                                                 
367  Efectos  provocados  por   la  estrategia  de  patentar  sin   tener  que  someterse  al  control  previo  de   los  requisitos,  con   la  
finalidad  de  reservarse  el  uso  de  una  determinada  tecnología,  obligando  a  los  terceros  que  se  vean  perjudicados  por  ello  
a   tener   que   acudir   a  un   sistema   jurisdiccional  de  defensa   con  un   altísimo   coste,   que   en  muchos   casos   está   fuera  del  
alcance   de   los   afectados.   Un   sistema   de   patentes   con   examen   previo   evita   asimismo   la   generación   de   patentes   sin  
aplicabilidad  real,  conocidas  como  patentes  “curriculares”.  
368  De  considerarse  sólo  el  estado  de  la  técnica  en  España  se  pasa  a  un  ámbito  universal,  como  en  las  patentes  (art.  139.1  
LP2015).  
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la   técnica   con   carácter   previo   al   ejercicio   de   acciones   judiciales   (art.   148.3  
LP2015),  aumentando  la  solidez  del  modelo  de  utilidad.  

En  cuanto  a  las  invenciones  protegibles  mediante  el  modelo  de  utilidad,  
se   mantiene   la   imposibilidad   de   aplicar   este   título   a   las   invenciones   de  
procedimiento  y  a   las   invenciones  que   tengan  por  objeto  materia  biológica.  El  
Anteproyecto  de  Ley  había  eliminado  la  prohibición  de  proteger  mediante  este  
instrumento   invenciones   de   procedimiento,   lo   que   para   algunos   autores  
debilitaba   la   tradicional   exigencia   de   “corporeidad”   de   la   invención   requerida  
para  los  modelos  de  utilidad369.  Sin  embargo  el  art.  137.2  LP2015  ha  mantenido  
finalmente  esta  prohibición.  

Pero   existen   novedades   sobre   las   obtenciones   protegibles   a   través   del  
modelo  de  utilidad.  Se  añaden  a  las  invenciones  no  protegibles  las  sustancias  y  
composiciones  farmacéuticas  (destinadas  a  su  uso  como  medicamento),  por  sus  
especiales   características,   que   hacen   poco   recomendable   aplicarles   títulos   de  
propiedad  industrial  sin  el  máximo  rigor,  en  tanto  que  se  permite  la  aplicación  
del  modelo  de  utilidad  al   resto  de  productos  químicos.  Por  otra  parte,   la  Ley  
también   incorpora  expresamente  para   los  modelos  de  utilidad   la  exigencia  de  
aplicabilidad  industrial  de  la  invención  (art.  137.1  LP2015).  

III.3.10.2.3. Modificaciones  técnicas  

La  LP2015  ha  incorporado  novedades  en  el  ámbito  del  procedimiento  de  
solicitud   de   las   patentes.   Por   un   lado,   se   reciben   las   normas   previstas   en   el  
Tratado  del  Derecho  de   Patentes   (PLT)   ratificado  por   España   en   2013,   lo   que  
supone  una  simplificación  importante  de  los  requisitos  formales  de  la  solicitud  
de  patente  y  por  otro  lado,  se  llevan  a  cabo  otros  ajustes  de  tipo  procedimental.  
Así,  por  ejemplo,  el  art.  22  incluye  expresamente  la  posibilidad  de  presentar  la  
solicitud  por  correo  postal370  o  de  utilizar  la  presentación  electrónica371  y  el  art.  
24  permite  la  presentación  provisional  de  documentos  para  la  determinación  de  
la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.  

                                                                                                 
369  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Hacia  una  nueva  Ley  de  Patentes  española”,  cit.,  p.  350.  Para  el  autor,  en  su  análisis  del  texto  
del  Anteproyecto  de  Ley  de  Patentes  aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros  de  11  de  abril  de  2014,   la  posibilidad  de  
proteger   invenciones   de   procedimiento   junto   con   la   eliminación   de   la   lista   expositiva   de   posibles   obtenciones  
protegibles  mediante   la   figura   del  modelo   de   utilidad   que   recogía   el   art.   143.2   de   la   LP,   debilitaban   la   exigencia   de  
«corporeidad»  de  la  invención  que  se  requiere  en  la  LP  para  los  modelos  de  utilidad.  
370   En   las   condiciones   previstas   en   el   art.   38.4   de   la   “LEY   30/1992,   DE   26  DE  NOVIEMBRE,   DE  RÉGIMEN   JURÍDICO  DE   LAS  
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  Y  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN”.  
371  Según  lo  previsto  en  la  “LEY  11/2007,  DE  22  DE  JUNIO,  DE  ACCESO  ELECTRÓNICO  DE  LOS  CIUDADANOS  A  LOS  SERVICIOS  
PÚBLICOS”.  
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Se   suprime   el   apartado   2   del   art.   27   LP1986,   que   permitía   a   la   OEPM  
modificar   el   resumen   de   la   invención   cuando   así   lo   considerara   oportuno   en  
base  al  interés  informativo  de  terceros.  

Se   corrige   el   agravio   que   se   produce   con   el   reconocimiento   de   la  
prioridad  únicamente  externa,  que  permite  a  quienes  hubieran  presentado  una  
primera   solicitud   en   España   presentar   otra   solicitud   en   otro   país   que   forme  
parte   del   CUP   o   de   la   Organización  Mundial   del   Comercio   aprovechando   la  
prioridad   de   la   primera   solicitud,   pero   no   hacerlo   en   España.   Con   la  
modificación   que   se   efectúa   para   reconocer   también   la   prioridad   interna   será  
posible  invocar  la  prioridad  de  la  primera  solicitud  nacional  para  presentar  en  
España   otras   solicitudes   posteriores   corregidas   o   mejoradas   (art.   30   LP2015).  
Para   la   reivindicación  de  una  prioridad  anterior,   se  prescinde  de   la  necesidad  
de   presentar   copia   de   la   solicitud   anterior   y   de   su   traducción   cuando   no   se  
considere  relevante  para  determinar  la  patentabilidad  o  esta  documentación  ya  
esté   al   alcance   de   la   OEPM,   por   disponer   de   la   misma   o   por   encontrarse  
accesible  en  una  biblioteca  digital  (art.  31.2  LP2015).  

Por  razones  de  agilidad  procedimental,  y  acaso  para  evitar  el  posible  uso  
abusivo  de   este   trámite   con  objeto  de   retrasar   el   procedimiento,   el   trámite  de  
oposiciones  de  terceros,  previsto  en  la  LP1986  (art.  39.4)  dentro  de  los  2  meses  
siguientes  a  la  publicación  de  la  petición  de  examen  previo,  se  traslada  al  final  
del  procedimiento,  en  los  6  meses  siguientes  a  la  concesión  de  la  patente  (art.  43  
LP2015).  Se  pretende  evitar   la   intervención  de  terceros  en  el  procedimiento  de  
concesión   con  una   finalidad  dilatoria   que  pretende   obstruir   y   postergar   en   el  
tiempo  el   reconocimiento  del  derecho  de  exclusiva  para  quien  ha  solicitado   la  
patente.  Con  la  modificación,  se  mantiene  la  garantía  de  defensa  para  cualquier  
tercero  que  pueda  plantear  su  oposición,  pero  se  elimina  la  posibilidad  de  que  
el   trámite   de   oposición   se   utilice   de   forma   capciosa   para   perjudicar   al  
solicitante.   Se   pasa   pues   de   un   sistema   de   oposición   previo   a   un   sistema   de  
oposición   post-‐‑concesión,   en   línea   con   lo   previsto   en   el   CPE   y   el   derecho  
comparado,   manteniendo,   no   obstante,   la   posibilidad   de   observaciones   de  
terceros,  que  pueden  presentarse  por  cualquier  persona372  tras  la  publicación  de  
la   solicitud   (art.   38   LP2015).   La   opción   por   el   sistema   de   oposición   post-‐‑
concesión   condiciona   también   el   régimen   de   recursos   administrativos,   que   la  
LP2015   regula   (art.   44)   indicando   que   sólo   podrán   interponerlos   contra   la  

                                                                                                 
372  Sin  que  ello  suponga  su  consideración  como  parte  en  el  procedimiento.  
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resolución   de   concesión   quienes   hayan   sido   parte   en   un   procedimiento   de  
oposición,  además  del  propio  solicitante  contra  la  denegación  de  su  solicitud.  

Se  elimina  la  pérdida  de  la  prioridad  que  establece  la  LP1986  (Art.  44.6)  
para  las  solicitudes  denegadas,  retiradas  o  que  sean  tenidas  por  desistidas.  Con  
la  nueva  Ley,  la  reiteración  de  una  de  estas  solicitudes  tendrá  la  consideración  
de  solicitud  nueva,  pero  ello  sin  perjuicio  del  derecho  de  prioridad  que  pueda  
derivarse  de  la  solicitud  anterior  (art.  55.5).  

En  materia  de   tasas,   se   establecen   reducciones  para   los   emprendedores  
que   sean   personas   físicas   o   PYME   y   también   en   el   caso   de   presentación  
electrónica   de   solicitudes   o   escritos   (art.   186   LP2015).   Se   prevé   también   una  
bonificación  para  las  universidades  públicas  correspondiente  al  50%  de  las  tasas  
de   obtención   y   mantenimiento   de   patentes,   que   ascenderá   al   100%   de  
bonificación  si  se  acredita  la  explotación  real  y  efectiva  de  la  patente  en  el  plazo  
previsto  para  la  obligación  de  explotar373.  

A   los   efectos   de   aplicar   las   disposiciones   sobre   procedimiento,   ha   de  
tenerse   en   cuenta   que   la   Ley   establece   un   régimen   transitorio   como  
consecuencia  del  cual  todos  los  procedimientos  iniciados  antes  del  1  de  abril  de  
2017  (incluyendo  las  solicitudes  posteriores  que  deriven  de  procedimientos  ya  
iniciados  con  anterioridad  a  dicha   fecha  por  división,  cambio  de  modalidad  o  
transformación   de   una   solicitud)   se   resolverán   según   las   previsiones   de   la  
LP1986  (disposición  transitoria  primera  LP2015).  

En   lo   que   atañe   al   alcance   de   la   patente,   ya   se   había   incorporado   a   la  
LP1986  la  limitación  del  derecho  de  patente  respecto  de  los  estudios  y  ensayos  
realizados   para   la   autorización   de   medicamentos,   incluidas   la   preparación,  
obtención   y   utilización   del   principio   activo   para   estos   fines374.   La   LP2015,  
tomando  como  base  el  distinto  origen  y  finalidad  que  les  reconoce  el  Tribunal  
Supremo,  desdobla,  dentro  de  los  límites  del  derecho  de  patente,  el  supuesto  de  
uso  experimental  del  conocido  como  “cláusula  Bolar”,  que  permite  la  realización  
de  estudios  y  ensayos  con  objeto  de  obtener  la  autorización  de  comercialización  
de  medicamentos  (letras  b)  y  c)  del  art.  61.1).    

                                                                                                 
373   Plazo   indicado   en   el   art.   90.2   LP2015:   cuatro   años   desde   la   solicitud   de   la   patente   o   tres   años   desde   la   fecha   de  
publicación  de  la  concesión.  
374  Modificación   realizada   por   la   disposición   final   segunda   de   la   “LEY   29/2006,   DE   26   DE   JULIO,   DE   GARANTÍAS   Y   USO  
RACIONAL  DE  LOS  MEDICAMENTOS  Y  PRODUCTOS  SANITARIOS”.  
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Se  recibe  en  la  nueva  Ley  de  forma  expresa  la  doctrina  de  los  elementos  
equivalentes,  siguiendo  lo  dispuesto  en  el  art.  2  del  Protocolo  interpretativo  del  
artículo   69   del   CPE,   en   la   redacción   resultante   de   la   reforma   de   2000375.   Esta  
nueva   disposición   incluye   expresamente   en   la   Ley   la   necesidad   de   tener   en  
cuenta,  para  determinar  el  alcance  de  la  protección  que  otorga  la  patente,  todo  
elemento  equivalente  a  un  elemento   indicado  en   las  reivindicaciones   (art.  68.3  
LP2015),  lo  que  resulta  fundamental  para  la  delimitación  del  derecho  del  titular  
de  la  patente  y  la  valoración  de  posibles  violaciones  del  mismo.  

Por   otra   parte,   los   apartados   2   y   3   del   art.   61   LP2015   incorporan   una  
excepción   al   agotamiento   del   derecho   de   patente   que   se   produce   por   la  
introducción   del   producto   objeto   de   la   patente   en   el   Espacio   Económico  
Europeo   realizada   por   su   titular   o   con   su   consentimiento.   Esta   excepción  
contempla   la   posible   existencia  de  motivos   legítimos  para   que   el   titular  de   la  
patente   se   oponga   de   forma   justificada   a   la   comercialización   ulterior   del  
producto.  

Se   incluye   un   art.   53   que   regula   la   figura   del   restablecimiento   de  
derechos.  Se  trata  de  una  adaptación  al  Derecho  industrial  de  la  teoría  general  
sobre   la   fuerza   mayor   del   Derecho   privado.   Su   origen   en   el   ámbito   de   las  
patentes  se  encuentra  en  el  art.  122  CPE  (allí  llamada  “restitutio  in  integrum”)  y  
tiene  un  antecedente  concreto  en  el  art.  117  LP1986,  para  el  caso  particular  de  la  
rehabilitación  de  la  patente  que  haya  caducado  por  impago  de  una  anualidad376.  
En  la  nueva  Ley  se  regula  el  restablecimiento  de  derechos  con  carácter  general  
y,   consecuentemente,   se   elimina   el   caso   específico   que   preveía   el   art.   117  
LP1986.  

En  lo  que  respecta  a  la   indemnización  por  daños  y  perjuicios  en  el  caso  
de   violación   del   derecho   de   patente,   se   pondera   la   facultad   del   titular   de   la  
patente  para  exigir   la  exhibición  de  documentos  del   infractor,  con  el   fin  de  no  
perjudicar  posibles  secretos  empresariales  de  su  propiedad,  sin  perjuicio  de  su  
derecho  a  disponer  de  la  información  necesaria  para  poder  concretar  el  alcance  
de   la   indemnización   (apdo.   2   del   art.   73   LP2015).   Igualmente,   se  modifica   el  
criterio  a   tener  en  cuenta  para   fijar   la  cuantía  de   la   indemnización  a   favor  del  
titular  de  la  patente.  En  la  LP1986  se  establece  que  el  titular  de  la  patente  puede  

                                                                                                 
375   “ACTA   DE   REVISIÓN   DEL   CONVENIO   SOBRE   CONCESIÓN   DE   LA   PATENTE   EUROPEA   (CONVENIO   SOBRE   LA   PATENTE  
EUROPEA)  DE  5  DE  OCTUBRE  DE  1973,  REVISADO  EL  17  DE  DICIEMBRE  DE  1991,  HECHO  EN  MÚNICH  EL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  
2000”.  
376  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Hacia  una  nueva  Ley  de  Patentes  española”,  cit.,  pp.  344-‐‑345.  
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elegir   como   importe   de   indemnización,   de   forma   acumulativa,   los   beneficios  
que  habría  obtenido  de  no  existir  la  competencia  ilegítima  del  infractor,  más  los  
beneficios  que  éste  hubiera  obtenido  de  la  explotación  ilícita.  En  la  nueva  Ley,  el  
titular  perjudicado  ha  de  optar  alternativamente  por  uno  de  estos  importes  (art.  
74.1   LP2015).   Se   establece   además   una   indemnización   coercitiva   en   cómputo  
diario  en  el  caso  de  condena  a  la  cesación  de  actos  de  infracción  de  la  patente,  
hasta  la  cesación  efectiva  de  la  violación,  con  objeto  de  presionar  al  infractor  y  
asegurar  el  cese  de  la  actividad  infractora  (art.  74.4  LP2015).  La  Ley  remite  todas  
las   diligencias   de   cálculo   y   liquidación   de   daños   que   sirven   de   base   para   la  
fijación  de  la  indemnización  a  la  fase  de  ejecución  de  la  decisión  judicial  en  que  
se  determine  la  existencia  de  infracción  de  la  patente,  evitando  así  el  complejo  
proceso  que  suponen  estas  diligencias  en  caso  de  que  la  sentencia  no  apreciara  
infracción   de   la   patente,   y   facilitando   además   al   actor   la   concreción   de   su  
pretensión   indemnizatoria,   al   disponer   de   una   información   mucho   más  
completa  que  en  el  momento  de  interponer  la  demanda  (art.  74.5  LP2015).  

Las   obligación   de   explotar   la   patente   y   la   concesión   de   licencias  
obligatorias   son   una   materia   de   la   Ley   en   la   que   era   obligado   intervenir,   a  
consecuencia  del  cambio  que  se  produce  tras  la  adhesión  de  España  al  ADPIC.  
La  concepción  proteccionista  de  la  obligación  de  explotar  el  objeto  de  la  patente  
mediante   su   fabricación   o   ejecución   en   territorio   nacional,   que   alumbraba   las  
previsiones   iniciales   de   la   LP1986   deja   de   tener   sentido   con   la   aplicación   en  
España   del  ADPIC,   en   sintonía   con   un   enfoque  mucho  más   liberalizador   del  
comercio  mundial.  Las  modificaciones  de  la  Ley  que  se  han  llevado  a  cabo  con  
posterioridad377   no   han   resultado   suficientes,   puesto   que   se   limitaron   a  
intervenir   únicamente   en   lo   que   resultaba   claramente   incompatible   con   el  
ADPIC.  

A  este  respecto,  con  la  nueva  Ley  se  elimina  el  supuesto  de  concesión  de  
licencias   obligatorias   por   necesidad   de   la   exportación.   Se   mantienen   los  
supuestos   de   concesión   por   falta   o   insuficiencia   de   explotación,   por   la  
dependencia  entre  patentes  y  por  la  existencia  de  motivos  de  interés  público,  a  
los  que  se  añaden  dos  nuevos  supuestos,  a  saber:  la  necesidad  de  poner  término  
a   prácticas   declaradas   contrarias   a   la   legislación   nacional   o   comunitaria   de  
defensa  de   la   competencia,   supuesto  desarrollado  en  el   art.   94  de   la  Ley;  y   la  
fabricación  de  productos  farmacéuticos  destinados  a  la  exportación  a  países  con  
problemas   de   salud   pública,   supuesto   que   aunque   se   incluya   ahora  

                                                                                                 
377  A  través  de  la  “LEY  66/1997,  DE  30  DE  DICIEMBRE,  DE  MEDIDAS  FISCALES,  ADMINISTRATIVAS  Y  DEL  ORDEN  SOCIAL”.  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

154  

expresamente   en   la   Ley   ya   se   aplicaba   en   España   en   virtud   del   Reglamento  
europeo  que  lo  regula378.  El  desarrollo  de  este  supuesto,  en  el  art.  96,  remite  en  
todos  los  aspectos  esenciales  a  la  normativa  comunitaria.  

Los  arts.  84  y  85  LP1986  sobre  el  certificado  de  explotación  de  la  patente  
y   la   presunción   de   explotación   que   representa   desaparecen,   quedando  
únicamente   la   previsión   de   que   la   carga   de   la   prueba   de   la   explotación  
corresponde   al   titular   de   la   patente   (art.   90.3   LP2015).   La   realización   de  
preparativos  serios  y  efectivos  para  la  explotación  de  la  patente  que  contempla  
el   art.   87.1   LP1986   como   justificación   suficiente   de   la   falta   de   explotación  
desaparece  en  la  nueva  Ley,  manteniéndose  la  excepción  de  “excusas  legítimas”  
(art.  92  LP2015).  

Otra   novedad   es   que   se   incorpora   como   causa   que   motiva   la  
concurrencia  del  supuesto  de  interés  público  para  la  concesión  de  una  licencia  
obligatoria   la   necesidad   de   abastecimiento   nacional   (letra   c)   del   art.   95.2  
LP2015).  

Por   otra   parte,   las   previsiones   sobre   el   procedimiento   de   concesión   de  
licencias  obligatorias  de  la  LP1986  se  fusionan  y  simplifican  significativamente  
en  los  artículos  97  a  99  de  la  nueva  Ley.  

Se  generaliza  la  exigencia  de  que  el  interesado  en  una  licencia  obligatoria  
haya   intentado  previamente  sin  éxito   la  obtención  de  una   licencia  contractual,  
circunstancia   que   la   LP1986   exige   únicamente   para   los   casos   de   licencia   por  
dependencia.   De   esta   forma,   los   únicos   supuestos   exceptuados   de   esta  
obligación  son  los  de  emergencia  nacional  o  extrema  urgencia,  uso  público  no  
comercial   y   necesidad  de  poner   término   a  prácticas   contrarias   a   la   normativa  
sobre  defensa  de  la  competencia379.  

En  cuestión  de  nulidad  de  patentes,  frente  a  las  previsiones  de  la  LP1986,  
que   restringe   la   legitimación  para   solicitar   la  nulidad  a  quienes   se   consideren  
perjudicados   y   a   la   Administración   Pública   (art.   113.1   LP1986),   la   LP2015  
extiende  esa   legitimación  y  declara  que  será  pública  (art.  103.1),  en  coherencia  
con  el  interés  público  de  que  no  existan  monopolios  injustificados.  

                                                                                                 
378   “REGLAMENTO   (CE)   NÚM.   816/2006,   DEL   PARLAMENTO   EUROPEO   Y   DEL  CONSEJO,   DE   17   DE  MAYO   DE   2006,   SOBRE   LA  
CONCESIÓN  DE   LICENCIAS  OBLIGATORIAS   SOBRE   PATENTES   RELATIVAS  A   LA   FABRICACIÓN  DE   PRODUCTOS   FARMACÉUTICOS  
DESTINADOS  A  LA  EXPORTACIÓN  A  PAÍSES  CON  PROBLEMAS  DE  SALUD  PÚBLICA”.  
379  Se  trata  de  los  mismos  supuestos  previstos  en  el  ADPIC.  



CAPÍTULO  III.    LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  PROTECCIÓN  DE  SUS  RESULTADOS  

155  

Además,   se  añade  como  causa  de  declaración  de  nulidad   la  ampliación  
de  la  protección  conferida  por  la  patente  tras  la  concesión  (art.  102.1  LP2015).  Se  
añade   también   la   posibilidad   de   que,   en   el   marco   de   un   procedimiento   de  
nulidad,   el   titular   de   la   patente   limite   su   alcance   modificando   las  
reivindicaciones.   En   ese   caso,   el   procedimiento   de   nulidad   se   basará   en   la  
patente  así  limitada  (art.  103.4  LP2015).  Por  otra  parte,  los  efectos  de  la  nulidad  
se   extienden   a   los   Certificados   Complementarios   de   Protección   de   la   patente  
que  puedan  existir,   en   la  medida  en  que   la  nulidad  afecte  al  derecho  sobre  el  
producto  protegido  por   la  patente  de  base  que   fundamentó   su  concesión   (art.  
104.2  LP2015).  

Se   incorpora   a   la   Ley   un   procedimiento   que   permite   al   titular   de   la  
patente   solicitar   su   revocación   o   limitación   mediante   la   modificación   de   las  
reivindicaciones   (arts.   105-‐‑107   LP2015).   Cuando   existan   derechos   reales,  
opciones  de  compra,  embargos  o  licencias  inscritos  en  el  Registro  de  Patentes,  la  
solicitud  de  revocación  o  limitación  requerirá  el  consentimiento  de  los  titulares  
de  estos  derechos.   Igualmente,  se  requerirá  el  consentimiento  del  demandante  
en  caso  de  que   figure   inscrita  una  demanda   judicial  que  reivindique  derechos  
sobre   la  patente,  así  como  la  autorización  del   Juez  o  Tribunal  correspondiente  
en  caso  de  procedimiento  judicial  pendiente  sobre  la  validez  de  la  patente.  Una  
vez   declarada,   la   limitación   o   revocación   tendrá   efectos   retroactivos   sobre   el  
alcance   de   la   protección   conferida   por   la   patente,   al   igual   que   ocurre   con   la  
nulidad.  

Las   patentes   sujetas   al   régimen   de   secreto,   por   ser   de   interés   para   la  
defensa   nacional,   sufren   algunas   modificaciones.   Se   acortan   en   un   mes   los  
plazos  en  los  que  se  mantiene  en  secreto  la  solicitud,  desde  su  presentación.  En  
consecuencia,   todas   las   solicitudes   serán   secretas  durante   el  primer  mes  y,   en  
caso   de   que   se   consideren   de   interés   para   la   defensa   nacional,   la   OEPM  
prorrogará  dicho  plazo  hasta   cuatro  meses   (art.   111  LP2015).   Se   incorpora  un  
artículo   sobre   las   especialidades   en   la   tramitación   de   las   patentes   sujetas   al  
régimen   de   secreto.   Básicamente   se   tramitarán   de   forma   similar   a   las   no  
secretas,  salvo  en  lo  que  concierne  a  la  divulgación  y  publicación,  precisándose  
la   necesidad   de   informar   de   todos   los   trámites   al  Ministerio   de  Defensa   y   al  
titular  de  la  solicitud  (art.  112  LP2015).  Se  declara  expresamente  la  posibilidad  
de  que  el   titular   incurra  en   responsabilidad  penal   en   caso  de  difusión  de  una  
patente   secreta  por   culpa   o  negligencia   en   su   actuación   (art.   114.3  LP2015).  Y  
por  último,  el  apartado  2  del  art.  115  especifica  las  condiciones  para  que  pueda  
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obtenerse   la   autorización   que   permita   la   presentación   en   el   extranjero   como  
primera  solicitud  de  una  solicitud  de  patente  bajo  el  régimen  de  secreto.  

El  Título  XII  de  la  nueva  Ley  se  dedica  a  las  normas  sobre  jurisdicción  y  
normas  procesales.  En  este  ámbito,  la  legitimación  para  el  ejercicio  de  acciones  
se   amplía   expresamente,   además  de   a   los   titulares  de  derechos   inscritos   en   el  
Registro  de  Patentes,  a  quienes  acrediten  haber  solicitado  la  inscripción  del  acto  
o   negocio   del   que   traiga   causa   el   derecho   que   se   pretenda   hacer   valer   con   la  
acción,  siempre  que  llegue  a  concederse  dicha  inscripción  .  

Sobre   la   competencia   jurisdiccional,   se   suprime   la   referencia   al   Juez  de  
Primera   Instancia   de   la   LP1986,   atribuyéndose   expresamente   la   competencia  
territorial   al   correspondiente   Juez   de   lo   Mercantil   (art.   118   LP2015),   en  
coherencia  con  lo  previsto  en  el  artículo  86.ter.2  a)  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  
Judicial.  

Se   amplían   los   plazos   para   la   contestación   de   demandas   y  
reconvenciones,   con   objeto   de   poder   disponer   de   posibles   dictámenes   de  
peritos,   que   resultan   esenciales   en   los   litigios   sobre   patentes,   dada   su  
complejidad  técnica  (art.  119  LP2015).  

En  las  acciones  de  nulidad,  se  permite  al  titular  de  la  patente  que  solicite  
su  tratamiento  como  reconvención,  en  caso  de  plantearse  la  nulidad  por  vía  de  
excepción,  o  que   limite   sus   reivindicaciones,   aportando  en   su   contestación  un  
nuevo  juego  o  juegos  de  reivindicaciones  y  su  justificación  (apartados  2  y  3  del  
art.   120  LP2015).  También  podrá   el   titular  de  una  patente  que  haya   resultado  
modificada  fuera  del  proceso  por  circunstancias  sobrevenidas  solicitar  que  sirva  
de  base  al  proceso  según  ha  sido  modificada  (art.  120.4  LP2015).  

En   el   marco   de   las   diligencias   de   comprobación   de   hechos   en   un  
procedimiento  judicial,  se  regula  el  tratamiento  de  la  información  confidencial  a  
la  que  deba  accederse,  con  la  finalidad  de  equilibrar  adecuadamente  el  derecho  
a   la   tutela   judicial   del   demandante   interesado   en   la   información   con   los  
intereses   empresariales  del  demandado  para   salvaguardar   la   confidencialidad  
de  la  información  (art.  122  LP2015).  Se  dispone  expresamente  que  la  práctica  de  
estas   diligencias   no   puede   notificarse   al   obligado   a   soportarla,   para   evitar  
posibles  acciones  que  puedan  perjudicarlas  (art.  124.1  LP2015).  

Sobre  las  medidas  cautelares  que  puedan  haberse  acordado,  se  prescribe  
que   si   el  peticionario  de   las  mismas  no  presta   la   caución   fijada  por   el   Juez   se  
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entenderá   que   renuncia   a   las  medidas   (art.   129   LP2015).  Además,   en   caso   de  
levantamiento   de   las  medidas   cautelares   por   no   presentación   de   la   demanda  
principal   o   por   pronunciamiento   judicial   en   primera   instancia   contrario   a   la  
misma   se   reconoce   expresamente   la   posibilidad   de   que   el   demandado   pueda  
solicitar   la   correspondiente   indemnización  por   los  daños  y  perjuicios   sufridos  
(art.  131.3  LP2015).  

Otra   novedad   es   la   incorporación   de   los   escritos   preventivos,   que  
permiten,   a   quien   prevea   que   puedan   solicitarse   medidas   cautelares   sin  
audiencia   previa   en   su   contra,   fijar   su   posición   ante   el   órgano   judicial   que  
considere  competente,  mediante  su  comparecencia  y  presentación  de  un  escrito  
preventivo  (art.  132  LP2015).  

En   lo   que   se   refiere   a   las   vías   para   la   solución   extrajudicial   de  
controversias  relacionadas  con  los  derechos  reconocidos  por  la  Ley,  se  incluyen  
los   mecanismos   del   arbitraje   y   de   la   mediación,   que   podrán   utilizarse   en  
aquellas  materias  no  excluidas  de  la  libre  disposición  de  las  partes  por  la  propia  
Ley   (art.   136   LP2015).   Estas   figuras   se   unen   a   la   opción   de   la   conciliación   en  
materia   de   invenciones   de   empleados,   a   la   que   aludiremos   en   el   apartado  
siguiente,   correspondiente   al   análisis   de   las   novedades   que   afectan   a   esta  
tipología  de  invenciones.  En  este  sentido,  se  prevé  la  participación  de  la  OEPM  
como  institución  mediadora  y  arbitral  en  el  ámbito  de  los  DDPI380.  

Por  otra  parte,  se  elimina  el  Título  X  de  la  LP1986,  referido  a  las  adiciones  
a  las  patentes,  por  varias  razones.  El  Preámbulo  de  la  LP2015  (número  I,  párrafo  
11º)   justifica  coherentemente  su  supresión  en  referencia  al  derecho  comparado  
europeo,   donde   apenas   existe   la   figura   y   en   el   hecho  de   que   las  mejoras   que  
protegen  estos  títulos  accesorios,  que  no  requieren  actividad  inventiva  frente  al  
objeto  de   la  patente   a   la  que   se   adicionan,   están  ya   incluidas   en   el   ámbito  de  
protección   de   los   elementos   equivalentes   de   la   invención   matriz   que   se   han  
incorporado  a  la  nueva  Ley  en  su  art.  68.3.  A  esta  argumentación  se  añade  que  
la  regulación  de  la  prioridad  interna,  que  permite  la  presentación  de  solicitudes  
mejoradas   durante   un   tiempo,   manteniendo   el   derecho   de   prioridad   de   la  
solicitud   de   la   que   derivan,   vacía   de   sentido   la   figura   de   las   adiciones   a   las  
patentes  (Preámbulo,  número  I,  párrafo  12º).  

                                                                                                 
380   Como   consecuencia   de   la   modificación   de   la   “LEY   17/1975,   DE   2   DE   MAYO,   SOBRE   CREACIÓN   DEL   ORGANISMO  
AUTÓNOMO  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL”  efectuada  por  la  disposición  final  segunda.  
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Por  último,  se  regula  con  mayor  detalle  (arts.  176  a  181  LP2015)  la  figura  
del  Agente  de  la  Propiedad  Industrial  (API)  y  las  condiciones  para  su  ejercicio  
profesional.  El  acceso  a  la  profesión  regulada  de  API  requiere  el  cumplimiento  
de   los   requisitos   indicados   en   art.   177   de   la   Ley,   entre   otros   la   posesión   de  
determinada  formación  universitaria  y  la  superación  de  un  examen  de  aptitud  
determinado   reglamentariamente.   Se   suprimen   otros   requisitos   como   la  
necesidad   de   constituir   una   fianza   o   la   contratación   de   un   seguro   de  
responsabilidad   para   el   acceso   a   la   profesión.   Se   prevé   igualmente   la  
posibilidad  de  ejercer  la  actividad  profesional  a  través  de  personas  jurídicas,  de  
las  que  deberá  formar  parte,  al  menos,  un  API.  

En  lo  que  se  refiere  a  las  novedades  de  la  LP2015  que  afectan  al  régimen  
general  de  las  invenciones  realizadas  en  el  marco  de  una  relación  de  empleo  o  
de  servicios,  así  como  al  régimen  específico  de  las  invenciones  universitarias,  en  
coherencia  con  la  sistemática  que  sigue  este  trabajo,  el  análisis  se  realiza  dentro  
del  próximo  Capítulo,  dedicado  a  las  invenciones  laborales381.  

  

                                                                                                 
381  En  concreto,  en  los  apartados  IV.5.4.2  y  IV.5.4.3.  
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CAPÍTULO  IV. LAS  INVENCIONES  LABORALES  

Existen   colectivos   de   trabajadores   cuya   dedicación   laboral   se   orienta  
precisamente   a   la   investigación   y   obtención   de   invenciones.      Su   compromiso  
con   el   empleador   consiste   expresamente   en   llevar   a   cabo   dicha   actividad   de  
producción,  que  puede  concluir   racionalmente  en   la  obtención  de   invenciones  
patentables.   La   Ley   regula   la   atribución   de   la   titularidad   sobre   estas  
invenciones,   “tratando   de   conciliar   los   intereses   del   empresario   y   de   los   inventores  
asalariados”,   con   un   régimen   específico   para   los   profesores   universitarios   y  
medidas  sobre  la  conciliación  en  materia  de  invenciones  laborales382.  

En   su   mayor   parte,   la   actual   regulación   española   de   las   invenciones  
laborales,   pese   a   haber   seguido   el   criterio   de   incluirse   en   la   propia   Ley   de  
Patentes   como  ocurre   en   la  generalidad  de   las   leyes  de  patentes   europeas,   tal  
como  manifiesta  el  propio  preámbulo  de   la  Ley,   tiene  su  principal   inspiración  
en   la   ley  alemana  de   invenciones   laborales  de  25  de   julio  de  1957   (sistema  de  
regulación  especial),  a  través  del  Anteproyecto  de  1981383  y  de  la  influencia  de  la  
ley   francesa   de   patentes,   que   se   había   apoyado,   a   su   vez,   en   la   regulación  
alemana384.  

Con   “invenciones   laborales”385,   la   Ley   se   refiere,   desde   el   punto   de   vista  
objetivo,   a   las   invenciones   que   pueden   acceder   al   régimen   de   protección   por  
título   de   patente386,   dejando   de   lado   las   propuestas   de   perfeccionamientos  
técnicos,   que   se   incluían   como   innovaciones   laborales   en   el   Anteproyecto  
Bercovitz  (1981)  y  en  el  dictamen  de  Vicent  Chuliá  para  el  proyecto  de  1982,  por  
la  razón  de  que  se  trata  de  una  ley  de  patentes  y  no  de  invenciones  laborales,  y  
las  propuestas  de  perfeccionamientos  técnicos  no  son  susceptibles  de  protección  
a  través  de  patente  o  modelo  de  utilidad387.  

                                                                                                 
382  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  La  Ley  de  patentes  y  modelos  de  utilidad,  Civitas,  Madrid,  1988,  p.  70,  indica  que  la  finalidad  de  la  
regulación  de  las  invenciones  laborales  en  la  LP  es  la  de  determinar  la  atribución  de  la  titularidad  de  las  invenciones  y  
de   la   patente,   y   ejercer   una   cierta   función   tuitiva   en   beneficio   de   los   asalariados.   Por   su   parte,   M.   PÉREZ   PÉREZ,  
Invenciones   laborales   de   trabajadores,   profesores   universitarios   y   personal   investigador,   cit.,   pp.   117-‐‑118,   disiente   sobre   la  
finalidad  de  «conciliación»  de  la  ley  declarada  en  el  Preámbulo  y  opina,  con  diversos  argumentos,  que  el  legislador  no  ha  
guardado  el  equilibrio  proporcional  en  la  protección  de  ambos  intereses.  
383  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  119.  
384  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  La  nueva  Ley  de  Patentes  (ideas  introductorias  y  antecedentes),  Tecnos,  Madrid,  1986,  p.  
56.  
385  Al  respecto  de  su  regulación  en  la  Ley,  véase  C.  LEMA  DEVESA,  “Las  invenciones  laborales  en  la  Ley  de  Patentes  de  20  
de  marzo  de  1986”,  en  Derecho  y  Tecnología:  curso  sobre  innovación  y  transferencia,  Ariel,  Barcelona,  1990.  
386  O  modelo  de  utilidad,  por  la  previsión  expresa  del  art.  154  LP.  
387   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,   La   nueva   Ley   de   Patentes,   cit.,   p.   104;   M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones   laborales   de  
trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  132-‐‑135.  Para  PÉREZ,  estas  innovaciones  se  producen  
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Desde   el   punto   de   vista   subjetivo,   las   invenciones   laborales   exigen   la  
existencia  de  una  relación  de   trabajo,  definida  por   las  notas  de  voluntariedad,  
dependencia  y  ajenidad  a  las  que  hace  referencia  el  artículo  1.1  del  Estatuto  de  
los  Trabajadores388.    Ello  no  obstante,  atendiendo  a  la  regulación  contenida  en  la  
propia   Ley   respecto   del   sector   público,   que   extiende   en   su   artículo   20.1   el  
ámbito   subjetivo   de   aplicación   de   las   normas   sobre   invenciones   laborales   a  
funcionarios   y   trabajadores   públicos389,   nos   encontramos   ante   un   régimen  
homogéneo  para  trabajadores  y  funcionarios,  que  abarca  no  sólo  a  trabajadores  
dependientes   y   por   cuenta   ajena   del   sector   privado   sino   a   todos   los   sujetos  
vinculados   por   contrato,   relación   de   servicio   o   estatutaria   con   el   sector  
público390.   Al   margen   de   este   régimen   homogéneo   queda,   sin   embargo,   el  
colectivo  de  servidores  públicos  formado  por  los  profesores  de  universidad  y  el  
personal   investigador   de   entes   públicos   de   investigación,   para   quienes   la   LP  
establece  un  régimen  especial391  que  analizaremos  con  detalle  más  adelante.  A  
los   efectos   previstos   en   la   LP,      para   hablar   de   invenciones   laborales   resulta  
necesario   que   la   relación   de   trabajo   o   servicios   se   encuentre   vigente   en   el  
momento   de   la   invención   o   no   haya   transcurrido   más   de   un   año   desde   su  
extinción  (art.  19).  

Para  la  atribución  de  la  titularidad  de  las  invenciones,  La  ley  atiende  a  la  
relación   existente   entre   la   invención   y   el   objeto  del   contrato.  De   esta  manera,  
distingue  entre   las   invenciones  que  se  producen  como  resultado  de  un  trabajo  
esperado,   en   el   que   la   prestación   laboral   debida   por   el   trabajador   conduce  
lógicamente   a   la   invención,   y   aquéllas   en   las   que   no   existe   conexión   entre   la  
invención   y   la   relación   que   une   a   empleador   y   trabajador.   Prevé   la   Ley   la  
posibilidad   de   un   tercer   tipo   de   invención,   en   el   que,   pese   a   no   existir  
vinculación  entre  el  objeto  del  contrato  y   la   invención,  ésta  se  produzca  como  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
y,  aunque  no  se  hayan  regulado,  deberá  conocerse  a  quién  pertenecen  y  en  qué  medida  se   compensa  o   remunera   su  
obtención  por  el  trabajador.  
388   “REAL  DECRETO  LEGISLATIVO  1/1995,  DE   24  DE  MARZO,   POR   EL  QUE   SE  APRUEBA  EL   TEXTO  REFUNDIDO  DE   LA  LEY  DEL  
ESTATUTO  DE  LOS  TRABAJADORES”;  cuando  no  concurran  los  requisitos  del  art.  1.1  ET,  las  invenciones  no  serán  laborales  
y,   por   tanto,   no   se   les   aplicará   el   régimen   específico   previsto,   sino   las   previsiones   generales   de   la   Ley   de   Patentes.  
Pueden   verse   las   relaciones   laborales   de   carácter   especial   en   M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones   laborales   de   trabajadores,  
profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  137-‐‑139.  
389   Las   relaciones   de   servicio   de   los   funcionarios   públicos   están   excluidas   de   la   aplicación   del   ET,   por   razones   de  
oportunidad  política,  pese  a  que  en  las  mismas  concurren  las  notas  de  voluntariedad,  dependencia  y  ajenidad.  T.  SALA  
FRANCO;  I.  ALBIOL  MONTESINOS;  L.  CAMPS  RUIZ;  I.  GARCÍA  NINET;  J.  LÓPEZ  GADÍA,  Lecciones  de  derecho  del  trabajo,  3a  ed.,  
act.  al  31  de  agosto  de  1988,  Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  1988,  p.  286.  
390  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  140-‐‑141.  
391   El   régimen   especial   de   los   profesores   universitarios   viene   regulado   en   los   apartados   2   a   7   del   art.   20   de   la   “LEY  
11/1986,   DE   20   DE   MARZO,   DE   PATENTES   DE   INVENCIÓN   Y   MODELOS   DE   UTILIDAD”;   el   régimen   aplicable   al   personal  
investigador  de  entes  públicos  de  investigación,  en  aplicación  de  los  apartados  8  y  9  del  mencionado  artículo  ha  sido  
desarrollado  por  el  “REAL  DECRETO  55/2002,  DE  18  DE  ENERO,  SOBRE  EXPLOTACIÓN  Y  CESIÓN  DE  INVENCIONES  REALIZADAS  
EN  LOS  ENTES  PÚBLICOS  DE  INVESTIGACIÓN”.  
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consecuencia  del  conocimiento  adquirido  por  el  trabajador  en  la  empresa  o  del  
uso  de  medios  proporcionados  por  ésta.  

Respecto   a   la   terminología   que   utiliza   la   doctrina   para   referirse   a   los  
diferentes  tipos  de  invenciones  laborales,  Bercovitz  distingue  entre  invenciones  
de  servicio  absolutas  (las  del  art.  15  LP),  que  siempre  pertenecen  al  empresario,  
e   invenciones   de   servicio   relativas   (art.   17   LP),   que   pertenecen   al   empresario  
sólo   cuando   concurren   determinadas   circunstancias392.   Pérez   Pérez   encuentra  
únicamente  dos  clases  de   invenciones   laborales  en   la  LP:   las  de  servicio,   tanto  
de  encargo  (art.  15)  como  de  explotación  o  experiencia  (art.  17),  pertenecientes  
al   empresario,   y   las   libres   (art.   16),   que   corresponden   al   trabajador393.   Otros  
autores   denominan   invenciones   de   servicio   a   las   del   art.   15   LP,   invenciones  
mixtas  a  las  del  art.  17  LP  e  invenciones  libres  a  las  recogidas  en  el  art.  16  LP394.  
Gómez  Segade,  por  su  parte,  se  refiere  a  invenciones  de  encargo  (las  del  art.  15),  
invenciones   de   servicio   (art.   17)   e   invenciones   libres   (art.   16)395.   La   doctrina  
alemana  habla  de   invenciones  de   servicio,  dentro  de   las   cuales  diferencia  dos  
clases,  de  encargo  y  experiencia,  y  de  invenciones  libres396.  A  nivel  normativo,  la  
LP   1986   no   utiliza   denominación   y   la   LP2015   evita   las   denominaciones  
doctrinales   y   se   refiere   a   las   mismas   como   “invenciones   pertenecientes   al  
empresario”,   ”invenciones   pertenecientes   al   empleado   o   prestador   de   servicios”   e  
“invenciones   asumibles  por   el   empresario”.  En  el  presente   trabajo  abordaremos   la  
cuestión   de   las   invenciones   laborales   siguiendo   la   terminología   utilizada   por  
Gómez   Segade,   que   alude   a   invenciones   de   encargo   (explícitas   e   implícitas),  
invenciones  de  servicio  e  invenciones  libres.  

IV.1. LAS  INVENCIONES  DE  ENCARGO  

Las   invenciones   realizadas   por   el   trabajador   durante   la   vigencia   de   su  
contrato   o   relación   de   trabajo,   fruto   de   una   actividad   de   investigación   que  
forme  parte  del  objeto  de  su  contrato,  pertenecen  al  empresario  (art.  15.1).     La  
actividad   de   investigación   puede   estar   recogida   en   el   objeto   del   contrato   de  
forma   explícita   o   implícita.      En   el   primer   caso,   cuando   el   contrato   recoge   la  
invención   como   parte   de   su   objeto,   se   trata   de   una   labor   de   invención   que  
constituye   por   ella   misma   todo   o   parte   de   la   prestación   de   trabajo  

                                                                                                 
392  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  La  nueva  Ley  de  Patentes,  cit.,  pp.  53-‐‑55.  
393  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  162  y  sigs.  
394   J.  M.  OTERO  LASTRES;  C.   LEMA  DEVESA;  A.  CASADO  CERVIÑO;   J.  GÓMEZ  MONTERO,  Comentarios   a   la   Ley   de   Patentes,  
Praxis,  Barcelona,  1987,  p.  40.  
395  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  La  Ley  de  patentes  y  modelos  de  utilidad,  cit.,  p.  71.  
396  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  216.  
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contractualmente   debida   y   que   puede   haber   sido   conferida   desde   la  
formalización  del  contrato  (ab  initio)  o  en  el  curso  del  mismo397.  

La   invención   como   resultado   de   una   actividad   incluida   implícitamente  
en  el  objeto  del   contrato,   supone  que  el  objeto  del   contrato  en  este   caso  no  es  
inventar,  sino  investigar398.  Pero  debe  estar  contemplado  dentro  de  la  prestación  
laboral   debida   por   el   trabajador   el   desarrollo   de   tareas   y   actividades   que  
lógicamente  puedan  concluir  en  una  invención,  de  forma  que  exista  un  vínculo  
entre   la   invención   y   la   actividad   encomendada   al   trabajador   en   el   contrato   o  
relación  de  servicio399.  

Ha   de   tenerse   en   cuenta   la   interpretación   que   el   Tribunal   Supremo   ha  
hecho  del  art.  15.1  LP.    Según  el  Alto  Tribunal,  el  “contrato  o  relación  de  trabajo  o  
de   servicios   con   la   empresa”   que   indica   el   art.   15.1   LP   no   comprende  
exclusivamente  una  relación  de  carácter  laboral,  ni  exige  haber  sido  formalizada  
por  escrito.  Además,  el  TS  se  pronuncia  en  el  sentido  de  que  corresponderá  al  
empresario  la  titularidad  de  la  invención  aunque  ésta  hubiera  sido  ideada  con  
anterioridad  al  inicio  de  la  relación  laboral  o  de  servicios  si  se  hubiera  concluido  
estando  vigente  ésta400.  

En   las   invenciones   de   encargo,   no   asiste   al   trabajador   autor   de   la  
invención  un  derecho  a  una  remuneración  suplementaria  por   la   invención,  en  
base   a   que   la   retribución   pactada   entre   empresario   y   trabajador   autor   de   la  
invención  será,  en  condiciones  normales,  una  retribución  excepcional  superior  a  
la  media,   en   atención   a   la   especial   cualificación   que   exige   el   desarrollo   de   la  
actividad   investigadora   que   constituye   el   objeto   del   contrato401.   No   obstante,  
nacerá   el   derecho   a   una   remuneración   suplementaria   a   favor   del   trabajador  
inventor   cuando   su  aportación  personal   a   la   invención  y   la   importancia  de   la  
misma  para   la  empresa  excedan  de  manera  evidente  del  contenido  explícito  o  
implícito   del   contrato   o   relación   de   trabajo   (art.   15.2).   En   este   sentido,   algún  
autor   recomienda   que   en   los   contratos   se   establezcan   criterios   que   permitan  
determinar   cuándo   se   produce   este   exceso   evidente   del   contenido   explícito   o  
implícito  del  contrato  o  relación  de  trabajo,  advirtiendo  que  debe  evitarse  que  

                                                                                                 
397  Para  A.  ROMANÍ,  en  la  obra  de  M.  BAYLOS  MORALES  Y  OTROS,  Tratado  de  Derecho  Industrial,  cit.,  p.  1152,  se  trata,  en  
suma,  de  invenciones  que  son  consecuencia  de  un  verdadero  “contrato  de  invención"ʺ;  J.  GRIDEL,  Les  inventions  de  salariés  à  
l’épreuve  de  la  loi  du  13  juillet  1978,  LGDJ,  1985,  p.  46.  
398  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  La  Ley  de  patentes  y  modelos  de  utilidad,  cit.,  p.  71.  
399  J.  GRIDEL,  Les  inventions  de  salariés  à  l’épreuve  de  la  loi  du  13  juillet  1978,  cit.,  pp.  46-‐‑48.  
400  “STS  1171/1999,  DE    31  DE  DICIEMBRE  DE  1999”.  
401  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Remuneración  por  invenciones  laborales  y  prescripción  de  acciones  derivadas  de  la  patente”,  
en  Tecnología  y  derecho:  estudios  jurídicos  del  Prof.  José  Antonio  Gómez  Segade  recopilados  con  ocasión  de  la  conmemoración  de  los  
XXV  años  de  cátedra,  Marcial  Pons,  Madrid,  2001,  p.  502.  
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estos   criterios   o   acuerdos   resulten   nulos   por   caer   dentro   del   ámbito   de   la  
prohibición  del  art.  19.2  LP,  al  suponer  una  renuncia  anticipada  del  trabajador  a  
sus  derechos402.  

IV.2. LAS  INVENCIONES  DE  SERVICIO  

Por   otra   parte,   la   Ley   atribuye   también   al   empresario   el   derecho   a  
apropiarse   o   reservarse   el   uso  de   las   invenciones   realizadas   por   el   trabajador  
relacionadas  con  su  actividad  profesional  en  la  empresa  cuando  en  su  obtención  
hubieran  influido  predominantemente  conocimientos  adquiridos  en  la  empresa  
o   medios   proporcionados   por   ésta   (art.   17.1).      Se   refiere   aquí   la   Ley   a   las  
invenciones   realizadas   por   trabajadores   no   contratados   para   investigar,   ni  
explícita   ni   implícitamente,   pero   que   se   encuentren   relacionadas   con   la  
actividad   del   mismo   en   la   empresa   y   en   cuya   obtención   hubieran   sido  
determinantes  conocimientos  o  medios  atribuibles  a  la  empresa.    Se  exige  pues  
la   concurrencia   acumulativa   de   la   relación   entre   la   invención   y   la   actividad  
profesional  de  la  empresa  y  el  uso  de  medios  o  conocimientos  proporcionados  
por  ésta403.  

Sobre   las   aportaciones   de   la   empresa   a   la   invención,   entre   las   que   se  
encuentran   tanto   las   de   tipo   intelectual   (conocimientos   adquiridos),   como   las  
materiales   (medios  utilizados),  cabe  señalar  que  deben  ser  determinantes  para  
la  obtención  de   la   invención,  de   forma  que  sin   las  mismas  no  hubiera  podido  
conseguirse  ésta404,  así  como  representar  aportaciones  de  cierta  importancia.  El  
uso   de  medios   triviales   o   insignificantes,   que   no   supongan   una   contribución  
cualitativa   remarcable,   no   debe   suponer   per   se   la   consideración   de   las  
invenciones  como  de  servicio405.  

Si  el  empresario  ejerce  el  derecho  a  apropiarse  o  reservarse  el  uso  de  una  
invención   de   servicio,   el   trabajador   tendrá   derecho   a   una   compensación  

                                                                                                 
402  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Remuneración  de  los  inventores  asalariados  por  beneficios  «extraordinarios»  de  la  invención  
en  el  caso  de  invenciones  de  encargo”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  29,  2008,  p.  1503,  con  ocasión  de  la  
Sentencia  de  11  de  febrero  de  2009,  de  la  Sala  de  Patentes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Inglaterra  Patents  Court  in  
the  High  Court  of  Justice,  caso  «Kelly  and  Chiu  v.  GE  Healthcare».  
403  M.  PÉREZ  PÉREZ,   Invenciones   laborales   de   trabajadores,   profesores   universitarios   y   personal   investigador,   cit.,   pp.   162-‐‑163,  
señala   que   el   legislador   español   modificó   los   requisitos   de   la   invención   de   experiencia   previstos   en   su   día   por   el  
legislador  francés,  al  que  copiaba,  dado  que  éste  contemplaba  las  condiciones  mencionadas  alternativamente,  y  no  de  
forma   acumulativa.      No   obstante,   en   la   actualidad,   el   Código   de   Propiedad   Intelectual   francés   ha   eliminado   esta  
posibilidad  alternativa  (art.  L.  611-‐‑7,  2).  
404  J.  GRIDEL,  Les  inventions  de  salariés  à  l’épreuve  de  la  loi  du  13  juillet  1978,  cit.,  p.  43.  
405   A.   BOUJU,   “Regards   sur   l’actuel   régime   des   inventions   de   salariés”,  Prop.   Ind.,   1985,   p.   206;   J.   MOUSSERON,   “Les  
inventions  de  salariés  après  la  réforme  des  13  juillet  1978,  4  septembre  1979  et  4  août  1980”,  Rev.  Comm.,  1980,  pp.  206-‐‑
207.  
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económica   justa,   fijada  en  atención  a   la   importancia   industrial  y  comercial  del  
invento,  ponderando   los  medios  y   conocimientos   facilitados  por   la   empresa  y  
los  aportados  por  el  trabajador  (art.  17.2).  

Tanto   en   las   invenciones   de   encargo   como   en   las   de   servicio,   para  
garantizar  la  posibilidad  de  ejercicio  de  sus  derechos  por  parte  del  empresario,  
la  Ley  obliga  al  inventor  a  comunicarle  por  escrito  los  datos  necesarios  sobre  la  
invención,  sancionando  el  incumplimiento  de  esta  obligación  con  la  pérdida  de  
los   derechos   reconocidos   al   trabajador   (art.   18.1).   Existen   diferentes   posturas  
doctrinales   sobre   el   alcance   la   pérdida   de   los   derechos   que   establece   la   LP  
cuando   el   trabajador   incumple   su   obligación   de   comunicar   la   invención   al  
empresario.   Una   parte   de   la   doctrina   entiende   que   el   trabajador   pierde   el  
derecho  a  una   remuneración   suplementaria  o   a  una   compensación  económica  
justa,   según   se   trate   de   una   invención   de   encargo   o   de   una   invención   de  
servicio406,  en  tanto  que  otros  autores  sostienen  que  la  sanción  prevista  en  el  art.  
18.2  LP  puede  alcanzar  al  propio  derecho  a  la  patente407.  

Surgen  dudas   igualmente  sobre  si   la  mención  al  plazo  de   tres  meses  se  
refiere  al  plazo  para  que  el  trabajador  informe  de  la  invención  al  empresario408  o  
si   se   trata  del  plazo  que   la  LP  otorga   al   empresario  para   ejercer   sus  derechos  
sobre  la  invención  laboral409.  La  Sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Murcia,  
de  12  de  diciembre  de  2006,  indica  que  se  trata  del  plazo  que  prevé  la  LP  para  
que  el  empresario  decida  si  ejercita  sus  derechos410.  Teniendo  en  cuenta  que  la  
previsión  del  art.  18  LP  afecta  tanto  a  las  invenciones  de  encargo  del  art.  15  LP  
como  a  las  de  servicio  del  art.  17  LP,  surge  la  duda  en  cuanto  a  los  efectos  de  la  
inactividad   del   empresario.   La   cuestión   es   si   la   invención   revierte   en   el  
trabajador   en   caso   de   que   el   empresario   no   ejercite   sus   derechos   en   el   plazo  
previsto,   cuestión   que   se   resuelve   mayoritariamente   entendiendo   que   no   se  
produce  dicha  reversión  al  trabajador,  sino  que  el  invento  quedaría  en  el  ámbito  

                                                                                                 
406  F.  LOIS  BASTIDA,  La  Protección  del  inventor  asalariado,  Civitas,  Madrid,  2000,  pp.  240-‐‑241;  J.  PEDEMONTE  FEU,  Comentarios  
a  la  Ley  de  patentes,  2a  ed.,  Bosch,  Barcelona,  1995,  p.  72.  
407   Á.   GARCÍA   VIDAL,   “Las   invenciones   laborales   libres   y   de   servicio:   comentarios   a   la   sentencia   de   la   Audiencia  
Provincial  de  Murcia,  núm.  332/2006  (Sección  2.a),  de  12  de  diciembre”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  27,  
2006,  pp.  638-‐‑639;  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  “Panorámica  de  la  nueva  Ley  de  Patentes  española  (2a  parte)”,  Revista  Jurídica  de  
Catalunya,  vol.  87,  1,  1988,  p.  15;  J.  M.  OTERO  LASTRES  Y  OTROS,  Comentarios  a  la  Ley  de  Patentes,  cit.,  p.  44.  
408  Sostiene  esta  opinión  F.  VICENT  CHULIÁ,  Compendio  Crítico  de  Derecho  Mercantil,   t.I,  vol.  2,  3a   ed.,  Bosch,  Barcelona,  
1990,  p.  1178,  para  quien  el  plazo  sólo  tiene  sentido  en  referencia  al  deber  de  comunicación  del  trabajador.  El  empresario  
no  está  obligado  por  un  plazo  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  porque,  aunque  no  los  ejerza,  éstos  no  revierten  en  el  
trabajador.  
409   Así   lo   entiende   R.   ESTUPIÑÁN  CÁCERES,   Las   invenciones   laborales   en   la   empresa,   Edersa,  Madrid,   2003,   p.   XX;   de   la  
misma  opinión,  J.  M.  OTERO  LASTRES  Y  OTROS,  Comentarios  a  la  Ley  de  Patentes,  cit.,  p.  44.  
410  Á.  GARCÍA  VIDAL,  “Las  invenciones  laborales  libres  y  de  servicio”,  cit.,  pp.  635-‐‑636.  
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del  dominio  público,  al  haberse  producido  una  renuncia  válida  del  empresario  
a  un  derecho  del  que  es  titular411.  

IV.3. LAS  INVENCIONES  LIBRES  

Las   invenciones   realizadas   por   un   trabajador   durante   su   contrato   o  
prestación   de   servicios412,   en   las   que   no   concurran   las   circunstancias   que  
configuran  las  invenciones  de  encargo  o  de  servicio,  esto  es,  que  no  sean  fruto  
de   una   actividad   de   investigación   explícita   o   implícitamente   constitutiva   del  
objeto  del  contrato  y  que  no  estén  relacionadas  con  su  actividad  profesional  en  
la   empresa   ni   hubieran   influido   predominantemente   en   su   obtención  
conocimientos  o  medios  de   la   empresa,   serán  propiedad  del   trabajador,   autor  
de  las  mismas  (art.  16),  que  podrá  disponer  de  ellas  como  considere413,  sin  que  el  
empresario  pueda  ejercitar  ningún  derecho  de  opción.  En  opinión  de  algunos  
autores,  este  tipo  de  invenciones  no  se  pueden  considerar  invenciones  laborales,  
puesto   que   no   tienen   ningún   tipo   de   relación   con   la   relación   laboral   o   la  
prestación  de  servicios  que  desarrolla  el  inventor414.  Esa  es  la  razón  por  la  que  la  
LP   atribuye   su   titularidad   al   trabajador.   Sin   embargo,   otros   autores   sí   las  
incluyen   entre   las   invenciones   laborales.   Para   Pérez   Pérez415   están   dentro   del  
ámbito  de  aplicación  de  la  presunción  del  art.  19  LP.  Fernández  de  Córdoba416  
añade   al   argumento   anterior   que   en   caso   de   discrepancia   se   sujetan  
obligatoriamente  al  régimen  de  la  conciliación  laboral  de  los  artículos  140  a  143  
LP  y  que  se  les  aplican  las  previsiones  sobre  jurisdicción  de  los  artículos  123  a  
139   LP.   Por   su   parte,   Blanco   Jiménez417   entiende   que   son   laborales   porque   se  
realizan  durante   la   vigencia  de   la   relación   laboral   o  de   servicios   y  porque  no  
calificarlas  como  laborales  podría  perjudicar  los  derechos  del  empresario.  

Una   parte   de   la   doctrina,   siguiendo   el   posicionamiento   del   Tribunal  
Supremo418,   que   encontraba   al   trabajador   moralmente   obligado   a   ofrecer   la  

                                                                                                 
411  J.  PEDEMONTE  FEU,  Comentarios  a  la  Ley  de  patentes,  cit.,  p.  73.  
412   En   contra   de   la   necesaria   vigencia   de   la   relación   entre   el   trabajador   y   el   empresario,  M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones  
laborales   de   trabajadores,   profesores   universitarios   y   personal   investigador,   cit.,   pp.   172-‐‑174,   que   opina   que   también   puede  
tratarse  de   invenciones  realizadas  antes  o  después  de   la  vigencia  de   la  relación  de   trabajo  o  servicios;  a   favor  de  esta  
postura   T.   SALA   FRANCO;   F.   VICENT   CHULIÁ,   “El   nuevo   régimen   jurídico   de   las   invenciones   laborales”,   Actualidad  
Laboral,   vol.   2,   1988,   p.   1987,   para   quienes   fuera   del   marco   del   contrato   o   relación   de   servicios   no   habría   siquiera  
cuestión.  
413  J.  MOUSSERON,  “Les  inventions  de  salariés  après  la  réforme  des  13  juillet  1978,  4  septembre  1979  et  4  août  1980”,  cit.,  
p.  206.  
414  Esta  es   la  postura  que  mantienen  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  La  nueva  Ley  de  Patentes,   cit.,  p.  55;  y  F.  VICENT  
CHULIÁ,  Compendio  Crítico  de  Derecho  Mercantil,  cit.,  p.  1178.  
415  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  141-‐‑142.  
416  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  218.  
417  A.  BLANCO  JIMÉNEZ,  Protección  jurídica  de  las  invenciones  universitarias  y  laborales,  cit.,  p.  107.  
418  “STS  DE  28  DE  DICIEMBRE  DE  1959  (AJ  1959/4909)”.  
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explotación   de   la   invención   en   primer   lugar   a   su   empresario,   sostiene   que   la  
Ley  debería  haber  reconocido  un  derecho  de  preferencia  al  empresario  también  
en   el   caso   de   invenciones   libres419,   de   forma   similar   a   lo   que   ocurre   en   el  
derecho   alemán,   que   establece   el   deber   de   comunicación   al   empresario  
(mitteilungspflicht)  y  de  ofrecimiento  preferente  de  un  derecho  no  exclusivo  de  
utilización  bajo  determinadas  condiciones  cuando  la  invención  guarde  relación  
con  la  actividad  de  la  empresa  (anbietungspflicht)420.  

IV.4. EL   RÉGIMEN   JURÍDICO   DE   LAS   INVENCIONES  
LABORALES  

Sobre   los   derechos   y   deberes   que   regulan   la   relación  de   empresarios   y  
trabajadores   respecto   de   las   invenciones   laborales,   destacan   el   derecho   del  
inventor   a   ser   mencionado,   el   derecho   a   una   remuneración   económica,   la  
nulidad  de  la  renuncia  anticipada  de  derechos  y  los  deberes  de  comunicación  y  
colaboración.  

IV.4.1. LOS  DERECHOS  DEL  INVENTOR  

IV.4.1.1. Derecho  a  ser  reconocido  como  autor  

Al  inventor  le  asiste,  por  el  hecho  de  la  creación,  el  derecho  moral  a  ser  
reconocido  como  autor  de  la  invención421.  Este  derecho  personalísimo  deriva  de  
la  previsión  del  artículo  4  ter  CUP,  que  establece  el  derecho  a  ser  mencionado  
como   tal   inventor   en   la   solicitud   de   patente   y   en   la   patente,   y   se   refleja   en  
nuestra  normativa   en   los   artículos   14  y   23  LP.     No  obstante,  no   se   incluye   en  
otras   previsiones   de   nuestra   norma   entre   las   que   parecería   lógico   hacer  
referencia   al   derecho   del   autor.      Así,   no   se   menciona   en   los   requisitos   de   la  
solicitud   de   patente   (art.   21   LP),   ni   entre   los   documentos   a   partir   de   cuya  
recepción      se   considera   la   fecha   de   presentación   (art.   22   LP),   ni   entre   las  
menciones  que  deberá  contener  el  anuncio  de  la  concesión  con  informe  sobre  el  

                                                                                                 
419  M.  ALONSO  OLEA,  “Invenciones   laborales”,   en   Jornadas   sobre   la  nueva  Ley   española  de  Patentes,  Grupo  Español  de   la  
AIPPI,  Barcelona,  1987,  p.  92;  F.  VICENT  CHULIÁ,  Compendio  Crítico  de  Derecho  Mercantil,  cit.,  p.  1178.  
420  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  228;  F.  LOIS  BASTIDA,  “La  atribución  de  
los  resultados  de   la   investigación  contratada  en   la  Ley  de  Patentes”,  Anuario  da  Facultade  de  Dereito  da  Universidade  da  
Coruña,  3,  1999,  pp.  345-‐‑346.  
421  M.   ALONSO  OLEA,   “Invenciones   laborales”,   cit.;   C.   FERNÁNDEZ  NÓVOA;   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   La  modernización   del  
derecho  español  de  patentes,  cit.,  pp.  103,  105,  132-‐‑133.  
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estado  de   la   técnica   (art.   37.3  LP),  ni   tampoco  en  el  anuncio  de  concesión  con  
examen  previo  (art.  40  LP)422.  

IV.4.1.2. Derechos  económicos  

En  los  casos  de  invenciones  de  encargo,  en  los  que  el  objeto  del  contrato  
está   constituido   por   una   actividad   de   investigación   que   lógicamente   puede  
tener   como   resultado   la   invención,   no   existe   derecho   a   una   remuneración  
suplementaria   (art.   15.2).      La   remuneración   de   la   actividad   investigadora   del  
trabajador   está   ya   garantizada   por   el   salario   devengado,   en   aplicación   del  
principio   general   de   conmutatividad,   propio   del   Derecho   y   del   contrato   de  
trabajo423.      Ahora   bien,   cuando   la   invención   es   producto   de   una   prestación   o  
actividad   investigadora   que   excede   del   contenido   del   contrato   de   trabajo  
procede  la  aplicación  del  principio  de  la  prestación  especial,  como  causa  para  la  
remuneración   suplementaria   del   art.   15.2   LP424.      Dispone   este   artículo   que  
cuando  la  aportación  personal  del  trabajador  a  la  invención  y  la  importancia  de  
la  misma   para   la   empresa   excedan   de  manera   evidente   del   objeto   explícito   o  
implícito   de   su   contrato   o   relación   de   trabajo   tendrá   derecho   a   una  
remuneración  suplementaria.     Debe  tenerse  en  cuenta  que  estos  requisitos  son  
acumulativos425.  La  invención  debe  tratarse  de  un  resultado  no  esperado  por  la  
normal   actividad   investigadora,   que   se   materialice   en   una   obtención   de  
importancia   económica   para   la   empresa.   Sobre   la   naturaleza   de   la  
remuneración,   pese   a   la   denominación   usada   por   la   ley   al   hablar   de  
“remuneración  suplementaria”,  la  mayoría  de  la  doctrina  entiende  que  se  trata  de  
una  prestación  extrasalarial426,  lo  cual  permite  al  trabajador  seguir  percibiéndola  
tras  la  extinción  del  contrato  de  trabajo.  

En  el  caso  de  las  invenciones  de  servicio,  el  derecho  a  la    compensación  
económica  surge  cuando  el  empresario,  en  virtud  de  la  facultad  que  le  otorga  el  
artículo  17  LP,  asume  la   titularidad  de  una   invención  o  se  reserva  un  derecho  
para  la  utilización  de  la  misma,  con  independencia  de  las  decisiones  posteriores  

                                                                                                 
422   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   La   Ley   de   patentes   y   modelos   de   utilidad,   cit.,   p.   69;   M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones   laborales   de  
trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  299.  
423  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  301-‐‑302.  
424  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  232.  
425  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  La  Ley  de  patentes  y  modelos  de  utilidad,  cit.,  p.  72.  
426  Por  todos,  T.  SALA  FRANCO;  F.  VICENT  CHULIÁ,  “El  nuevo  régimen  jurídico  de  las  invenciones  laborales”,  cit.,  p.  1986;  
sin  embargo,  en  T.  SALA  FRANCO  Y  OTROS,  Lecciones  de  derecho  del  trabajo,  cit.,  p.  524,  se  sostiene  la  posición  contraria,  esto  
es,  que  la  remuneración  suplementaria  tiene  carácter  salarial.  
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del   empresario   sobre   la   invención427.   Sin   dudas   aquí   respecto   a   la   naturaleza  
extrasalarial  de  la  remuneración428.  

IV.4.1.3. La  renuncia  del  inventor  a  sus  derechos  

Atendiendo   a   la   desigual   relación   de   fuerzas   entre   empresario   y  
trabajador,  que  podría  provocar  la  alteración  del  régimen  de  derechos  previsto  
en   la  Ley  por  medio  de  pactos  entre   las  partes,   la  Ley  establece   la  nulidad  de  
cualquier   cláusula   que   estipule   la   renuncia   anticipada   del   trabajador   a   los  
derechos   sobre   las   invenciones   laborales   que   le   otorga   la   Ley   (art.   19.2).  
Pretende  así  asegurar   los   intereses  del   trabajador   inventor.     Pero  esta  nulidad  
sólo  viene  prevista  respecto  de  los  pactos  realizados  con  carácter  anticipado,  lo  
que  significa  que  sí  podrá  ser  válida  una  renuncia  posterior.    Esto  significa  que  
se  limita  en  esta  materia  el  alcance  de  la  prohibición  general  que  establece  el  art.  
3.5  ET  sobre  la  renuncia  de  derechos  por  los  trabajadores,  efectuada  tanto  antes  
como   después   de   su   adquisición429.      La   renuncia   a   alguno   de   los   derechos  
previsto  en  el  título  IV  LP  podrá  ser  válida  a  partir  del  momento  de  realización  
de   la   invención,   siempre  que   sea  onerosa.  La   jurisprudencia  del  TS430   sobre  el  
principio   de   indisponibilidad   de   derechos   del   art.   3.5   ET   declara   ineficaz   el  
pacto   en   que   se   produzca   la   renuncia   sin   contraprestación,   puesto   que  
implicaría   una   renuncia   sin   que   quedara   justificada   la   obtención   de   ninguna  
ventaja  a  cambio  de  la  misma.  No  es  posible  pues  una  renuncia  gratuita.  

Sobre   el   destinatario   de   la   renuncia,   el   empresario   lo   será   con   carácter  
preferente,  por  aplicación  del  deber  de  buena  fe  del  trabajador,  que  le  obliga  a  
ofrecerle  a  aquél  la  explotación  del  invento  en  primer  lugar431.     Obviamente,  si  
el  empresario  no  estuviera   interesado,  podría  el   trabajador   renunciar  en   favor  
de  un  tercero,  aunque  no  venga  previsto  expresamente  en  la  LP.    

IV.4.2. LOS  DEBERES  DEL  INVENTOR  

En  las   invenciones  de  encargo  o  de  servicio,  el   inventor  está  obligado  a  
comunicar   por   escrito   al   empresario   la   invención,   facilitándole   los   datos  

                                                                                                 
427   J.   A.   GÓMEZ   SEGADE,   La   Ley   de   patentes   y   modelos   de   utilidad,   cit.,   p.   72;   M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones   laborales   de  
trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  306.  
428   J.  GRIDEL,  Les   inventions   de   salariés   à   l’épreuve   de   la   loi   du   13   juillet   1978,   cit.,   pp.   65-‐‑67;   T.   SALA  FRANCO;   F.  VICENT  
CHULIÁ,  “El  nuevo  régimen  jurídico  de  las  invenciones  laborales”,  cit.,  p.  1987;  también  aquí  se  posicionan  en  contra  T.  
SALA  FRANCO  Y  OTROS,  Lecciones  de  derecho  del  trabajo,  cit.,  p.  525.  
429  T.  SALA  FRANCO  Y  OTROS,  Lecciones  de  derecho  del  trabajo,  cit.,  p.  527.  
430  “STS  10508/1990,  DE  6  DE  JULIO  DE  1990”.  
431  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  330-‐‑332;  F.  
VICENT  CHULIÁ,  Compendio  Crítico  de  Derecho  Mercantil,  cit.,  p.  92.  
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necesarios   para   que   éste   pueda   ejercitar   los   derechos   que   le   corresponden.   El  
incumplimiento  de  esta  obligación  se  sanciona  por  la  Ley  con  la  pérdida  de  los  
derechos   reconocidos   al   trabajador   (art.   18.1),   esto   es,   con   carácter   general,   el  
derecho  a  la  remuneración  suplementaria  para  las  invenciones  de  encargo  o  el  
derecho  a  la  compensación  en  las  invenciones  de  servicio432,  así  como  el  derecho  
a   la   participación   en   beneficios   previsto   en   el   art.   20.4   LP   para   el   caso   de  
invenciones  realizadas  por  profesores  universitarios.  

La   Ley   conmina   a   empresario   y   trabajador   a   prestarse   la   colaboración  
necesaria  para  la  efectividad  de  los  derechos  que  les  asisten  sobre  la  invención,  
absteniéndose   de   llevar   a   cabo   cualquier   actuación   que   pudiera   perjudicarlos  
(art.  18.2).  Esta  obligación  de  comunicación  deriva  de  la  obligación  genérica  de  
buena   fe   prevista   en   los   arts.   5.a)   y   20.2   ET433,   así   como   de   la   obligación   de  
colaboración  que  establece  el  art.  18.2  LP,  en  su  vertiente  positiva  de  hacer.    

La  obligación  de  comunicar  se  prevé  en  el  ámbito  de  los  países  de  la  UE  
respecto  de  las  invenciones  de  encargo  y  de  servicio;  sólo  la  normativa  alemana  
extiende   la   obligación   de   comunicación   a   las   invenciones   libres,   con   la   única  
excepción   de   que   de   manera   evidente   no   sean   utilizables   en   el   campo   de  
actividades   de   la   empresa434.   En   el   caso   de   las   invenciones   de   servicio,   la  
obligación   de   comunicar   opera   en   el   ámbito   europeo   como   una   obligación  
central,   de   la   que   derivan   posteriormente   otros   derechos   condicionados   al  
cumplimiento   o   no   del   deber   de   comunicación.   Dada   la   exigencia   de   la  
obligación  de  comunicación  en   la  normativa  española   sólo  para  determinadas  
clases   de   invenciones,   en   caso   de   duda   sobre   la   clase   de   invención   realizada,  
algún   autor   aboga   por   que   se   notifique   la   invención   realizada,   más   como  
manifestación  del  deber  de  colaboración  y  buena  fe  del  art.  18.2  LP,  que  como  
exigencia  del  art.  18.1  LP435.  

Según   el   art.   18   LP,   la   comunicación   debe   efectuarse   por   escrito436   y    
contener  los  datos  e  informes  necesarios  para  que  el  empresario  pueda  ejercitar  
los   derechos   que   le   corresponden.   Nuestra   normativa   no   especifica   más   y  
habría  de  acudirse  al  derecho  comparado  para  fijar  el  contenido  concreto  de  la  
comunicación,  que  permita  al  empresario  ejercitar  adecuadamente  los  derechos  

                                                                                                 
432   Como   se   ha   comentado   en   el   apartado   referido   a   las   invenciones   de   servicio,   algunos   autores   entienden   que   el  
trabajador  pierde  también  el  derecho  a  la  patente.  
433  T.  SALA  FRANCO;  F.  VICENT  CHULIÁ,  “El  nuevo  régimen  jurídico  de  las  invenciones  laborales”,  cit.,  p.  1988.  
434  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  239.  
435  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  258.  
436  Para  Ibid.,  p.  255,  no  sería  suficiente  una  comunicación  oral,  aunque  hubiera  sido  hecha  de  buena  fe,  excepto  que  el  
empresario  a  quien  se  dirige  hubiera  renunciado  a  su  derecho  a  ser  comunicado  por  escrito.  
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que   le   corresponden,   entre   ellos   la   presentación   de   la   solicitud   de   patente.  
Siguiendo  en  este  punto  a  Fernández  de  Córdoba437,  que  remite  a  Bartenbach  y  
Volz438,  la  comunicación  debería  exponer  obligatoriamente  el  problema  técnico,  
su   solución   y   las   circunstancias   de   realización   de   la   invención,   así   como,   de  
modo   facultativo,   las   anotaciones,   documentos   o   dibujos   que   posea   el  
trabajador  y  que  puedan  ayudar  a  comprender  la  invención.  

Atendiendo   a   la   importancia   que   para   el   ejercicio   de   los   derechos   de  
propiedad   industrial   tienen   las   fechas,   debe   entenderse   que   el   retraso  
injustificado   en   la   comunicación   de   la   invención   es   contrario   a   la   diligencia  
debida  por  el  trabajador  que  se  comporta  de  buena  fe439.    La  comunicación  debe  
realizarse  con  carácter  inmediato  a  que  la  invención  esté  acabada,  y  ello  ocurre  
cuando  la  regla  que  sirve  de  base  a  la  invención  es  ejecutable  técnicamente,  es  
decir,  cuando  un  experto  medio  en  la  materia,  usando  exclusivamente  los  datos  
del  inventor,  puede  realizar  objetivamente  la  invención.  

En  la  regulación  actual  de  esta  obligación  no  se  desarrolla  una  exigencia  
para  que  el  empresario   responda  al   inventor,   comunicándole  si  opta  o  no  por  
ejercitar   su   derecho   y   proteger   la   invención.   Es   cierto   que   el   deber   de  
colaboración  y  buen  fe  al  que  aludíamos  debería  incluir  que  el  empresario  ha  de  
responder  al  inventor,  pero  no  hay  ningún  mecanismo  práctico  en  la  regulación  
actual  que  le  obligue  a  ello,  o  que  sancione  las  consecuencias  de  su  inactividad.    
Esta  carencia  ha  sido  corregida  en  la  Ley  de  Patentes  de  24  de  julio  de  2015,  en  
cuyo  art.  18  se  incluye  la  obligación  del  empresario  de  notificar  al  empleado  su  
voluntad   de   mantener   sus   derechos   sobre   la   invención,   solicitando   la  
correspondiente   patente,   o   de   reservarse   un   derecho   de   utilización   sobre   la  
misma.   Esta   notificación   deberá   formalizarse   por   escrito   dentro   del   plazo   de  
tres  meses  desde  el  día   siguiente  a   la   recepción  de   la   comunicación  efectuada  
por  el  empleado  sobre  la  obtención  de  la  invención.  El  incumplimiento  de  esta  
obligación  de  comunicación  por  parte  del  empresario  en  el  plazo  fijado  tendrá  
como   consecuencia   la   caducidad   de   su   derecho,   permitiendo   al   empleado  
inventor  presentar  la  solicitud  de  patente  a  su  nombre.    

                                                                                                 
437  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  242.  
438  K.  BARTENBACH;  F.  VOLZ,  Gesetz  uber  Arbeitnehmererfindungen,  Kommentar,  2.  Aufl.,  Carl  Heymanns  Verlag  KG,  Köln,  
Berlin,  Bonn,  München,  1990,  pp.  166-‐‑170,  §  5.  
439  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  259.  
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IV.4.3. LA   PRESUNCIÓN   DE   TITULARIDAD   TRAS   LA  
EXTINCIÓN  DE  LA  RELACIÓN  

La   Ley   garantiza   al   empresario   su   derecho   a   reclamar   la   solicitud   de  
patente  de  una  invención  presentada  dentro  del  año  siguiente  a  la  extinción  de  
la  relación  laboral  o  de  servicio  (art.  19.1).  Puesto  que  no  delimita  la  naturaleza  
de   las   invenciones  que  pueden  reclamarse  por  el  empresario,  cabe  pensar  que  
serían   todas   ellas,   lo   cual   merece   dos   consideraciones.   Incluso   durante   la  
vigencia  de  la  relación  laboral  o  de  servicio,  existen  invenciones  sobre  las  cuales  
el  empresario  no  tiene  ningún  derecho,  por  lo  que  no  se  justifica  que  adquiera  
esos  derechos  una  vez  extinguida  aquella.  Por  otra  parte,  este  derecho  absoluto  
vulneraría   el   artículo  33.3  de   la  CE,   al  privar   a  un   ciudadano  de   sus  bienes  y  
derechos  sin  causa  justificada  de  utilidad  pública  o  interés  social440.  

Pese   a   que   la   literalidad   del   artículo   19.1   LP   parece   indicar   que   nos  
encontramos  ante  una  presunción  que  no  admite  prueba  en  contrario,  como  sí  
se  preveía  en  el  Anteproyecto  de  1981  y  en  el  Proyecto  de  LP  de  1985  (arts.  27  y  
20),   por   las   razones   comentadas,   debe   interpretarse   el   precepto   de   forma  
restrictiva,  considerando  una  presunción   iuris   tantum441  de  que  las   invenciones  
para   las   que   se   solicita   una   patente   pertenecen   al   empresario   dentro   del   año  
siguiente  a  la  extinción  de  la  relación  laboral  y  al  trabajador  una  vez  pasado  ese  
plazo442.  El  art.  19.1  de  la  LP2015    recoge  el  posicionamiento  doctrinal  crítico  con  
el   precepto   actual   y   lo   corrige,   estableciendo   expresamente   que   operará   la  
presunción   de   que   la   invención   se   ha   realizado   durante   la   vigencia   de   la  
relación  de  empleo  o  de  servicios  para  las  invenciones  sobre  las  que  se  presente  
una   solicitud   de   patente   dentro   del   año   siguiente   a   la   extinción   de   dicha  
relación,  salvo  prueba  en  contrario.  

IV.5. EL   RÉGIMEN   ESPECIAL   APLICABLE   A   LOS  
PROFESORES  UNIVERSITARIOS  

Con   carácter   general,   se   aplica   al   personal   al   servicio   de   las  
Administraciones   y   demás   Entes   públicos   lo   previsto   en   la   LP   para   las  
invenciones   laborales.   No   obstante,      no   cabe   duda   de   que   la   producción   de  
invenciones  susceptibles  de  protección  a  través  de  las  distintas  instituciones  del  

                                                                                                 
440   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,   La   nueva   Ley   de   Patentes,   cit.,   pp.   53-‐‑56;  M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones   laborales   de  
trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  p.  286.  
441  Que  admitiría  por  tanto  prueba  en  contrario.  
442  T.  SALA  FRANCO;  F.  VICENT  CHULIÁ,  “El  nuevo  régimen  jurídico  de  las  invenciones  laborales”,  cit.,  p.  1989.  
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derecho   de   propiedad   industrial   ha   estado   tradicionalmente   vinculada   a   la  
investigación   científica   desarrollada   generalmente   en   el   ámbito   de   las  
universidades,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de  docencia  e  investigación,  y  de  
los  entes  públicos  creados  por  las  Administraciones  Públicas  con  el  objetivo  y  la  
función   de   generar,   mediante   la   investigación   sistemática,   conocimiento   y  
progreso  científico  y  técnico  que  contribuyan  al  desarrollo  económico  y  social.  

Quizá  por  ello,  la  LP  regula  de  manera  expresa  el  régimen  aplicable  a  las  
invenciones   laborales  realizadas  por   los  profesores  universitarios,  y  determina  
su   posible   extensión   a   las   invenciones   del   personal   investigador   de   los   entes  
públicos   de   investigación   (art.   20.8),   encomendando   al   Gobierno   el  
establecimiento  de   las  modalidades  y   cuantía  de   la  participación  del  personal  
investigador   de   estos   entes   en   los   beneficios   derivados   de   la   explotación   o  
cesión   de   sus   derechos   sobre   las   invenciones   por   ellos   realizadas   (art.   20.9).    
Esta  encomienda   la  ha   llevado  a  cabo  el  Gobierno  mediante   la  aprobación  del  
Real  Decreto  55/2002,  de  18  de  enero,  sobre  explotación  y  cesión  de  invenciones  
realizadas  en  los  entes  públicos  de  investigación.  

Habitualmente   se   ha   manifestado   que   el   tratamiento   jurídico   de   las  
invenciones   laborales   no   podía   aplicarse   a   las   invenciones   universitarias,   por  
diferentes  motivos.  Entre  ellos,   la  idea  de  que  el  profesor  universitario  no  está  
contratado   para   inventar,   sino   para   colaborar   en   la   función   universitaria   de  
contribuir  a  la  transmisión  y  progreso  de  la  ciencia,  a  través  de  la  enseñanza  y  la  
investigación.    Además,  el  profesor  universitario  tiene  capacidad  para  decidir  el  
objeto   y   método   de   su   investigación443,   en   contra   de   lo   que   ocurre   con   los  
investigadores  del   sector  privado,  que   se   encuentran   sometidos  a   la  dirección  
empresarial,  como  nota  que  caracteriza  el  contrato  de  trabajo.  

Aún   siendo   esto   cierto,   no   lo   es   menos   que   el   profesor   universitario  
también   se   encuentra   bajo   una   relación   de   dependencia,   sin   que   sea  
determinante  el  hecho  de  que  esté  sometido  al  derecho  público  y  no  al  privado,  
ni  el  que  goce  de  un  estatuto  especial  y  privilegiado  frente  al  régimen  general  
de   los   empleados   del   sector   privado.   Por   otro   lado,   las   universidades   han  
empezado  a  asumir  un  papel  que  las  vincula  con  el  desarrollo  industrial  y  social  
y   con   el   progreso   económico   al   que   contribuyen,   entre   otras   maneras,  
transfiriendo  al  tejido  productivo  los  resultados  de  sus  investigaciones.    En  este  

                                                                                                 
443  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Problemática  de   las  patentes  universitarias  desde  el  punto  de  vista   jurídico”,  en  
Las  patentes  universitarias:  protección  y  explotación  de  las  patentes  generadas  por  la  universidad,  Fórum  Universidad-‐‑Empresa,  
1981,  p.  67.  
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sentido,   se   considera   al   investigador   universitario   como   un   “empleado   para  
investigar”,   que   debe   ceder   a   la   universidad   la   titularidad   de   sus   invenciones  
como   resultado   lógico   que   se   encuentra   dentro   del   objeto   de   la   relación   de  
servicios   que   les   une,   en   contrapartida   a   los   medios   materiales   que   la  
universidad  pone  a  su  disposición444.  En  este  sentido  se  posiciona  la  LES,  cuyo  
art.   54   atribuye   a   la   universidad   la   propiedad   de   los   resultados   de   la  
investigación,  así  como  el  derecho  a  solicitar  los  títulos  de  propiedad  industrial  
que  pudieran  proceder.    De  la  misma  manera,  la  LP2015  no  deja  lugar  a  dudas  
sobre   la   propiedad   de   los   resultados   de   la   investigación   desarrollada   por  
personal   investigador  al   servicio  de  entidades  o  Administraciones  públicas,  al  
establecer,   en   su   art.   21,   lo   siguiente:   “Las   invenciones   realizadas   por   el   personal  
investigador   de   los   Centros   y   Organismos   Públicos   de   Investigación   de   la  
Administración   General   del   Estado,   de   los   Centros   y   Organismos   Públicos   de  
Investigación  de  otras  Administraciones  Públicas,  de  las  Universidades  Públicas,  de  las  
Fundaciones   del   Sector   Público   Estatal   y   de   las   Sociedades   Mercantiles   Estatales  
pertenecerán  a   las  entidades  cuyos   investigadores   las  hayan  obtenido  en  el  ejercicio  de  
las  funciones  que  les  son  propias,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  de  la  relación  jurídica  
por  la  que  estén  vinculados  a  ellas.”  

La  determinación  de  la  titularidad  de  los  derechos  sobre  las  invenciones  
universitarias   debe   orientarse   a   conseguir   la   explotación   comercial   de   la  
invención445,   objetivo   al   que   cabría   añadir   la   obtención   del   mayor   impacto  
posible  en  términos  de  progreso  social  y  desarrollo  regional,  tanto  en  el  aspecto  
económico  como  en  el  de   la  difusión  del   conocimiento,   especialmente   cuando  
hablamos  de  investigaciones  que  han  sido  financiadas  con  recursos  públicos.    El  
legislador  debe  decidir   la   atribución  de  derechos   teniendo  en   cuenta   aspectos  
como   la   estructura   y   el   sistema   de   financiación   de   las   universidades,   la  
existencia   de   órganos   de   apoyo   para   la   transferencia   de   los   resultados   de   la  
investigación  a  la  industria,  la  tradición  en  cooperación  universidad-‐‑empresa  y  
la  actitud  general  frente  a  la  obtención  de  patentes446.  

                                                                                                 
444   R.  KLINE,   “Law   and  practice   of   employment   inventions   in   the  United   States   of  America”,   en  WIPO  Symposium   of  
Employee  Inventions,  Bucarest,  1992;  J.  SCHMIDT-‐‑SZALEWSKI,  “Les  inventions  de  salariés  dans  la  recherche  universitaire”,  
en  European  Research  Structures,  Changes  and  Challenges:  The  Role  and  Function  of  Intellectual  Property  Rights,  Max-‐‑Planck-‐‑
Gesellschaft,  Ringberg  Castle,  Tegernsee,  1994.  
445  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  252.  
446  J.  STRAUS,  “¿A  quién  pertenecen  las  innovaciones  obtenidas  en  la  Universidad  por  los  profesores  e  investigadores?”,  
en  Simposio  sobre  Propiedad  Intelectual,  Universidad  e  Industria  en  América  Latina,  OMPI  1992,  p.  31.  
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IV.5.1. LAS  PARTES  INTERESADAS  

Seguiremos  a  Fernández  de  Córdoba  para  la  identificación  de  las  partes  
interesadas  en  la  investigación  financiada  con  fondos  públicos  y  los  intereses  de  
cada   una.      Esta   autora   distingue   cuatro   actores   diferentes:   el   inventor,   la  
universidad,  el  Estado  y  la  sociedad  y  la  industria.  

IV.5.1.1. El  inventor  

El  método  habitual  de  difusión  de   los   resultados  de   las   investigaciones  
son  las  publicaciones  y  presentaciones  en  congresos.     En  el  mundo  académico,  
los  investigadores  tratan  de  publicar  lo  antes  posible  sus  resultados,  siguiendo  
la   máxima   publish   or   perish,   dado   que   la   cantidad   de   publicaciones   y  
comunicaciones   en   congresos   son   indicadores   importantes   en   la   valoración  
profesional  de  un  investigador.  

No  obstante,  cuando  los  resultados  de  una  investigación  son  susceptibles  
de   ser   patentados,   nace   un   interés   del   investigador,   que   se   ha   convertido   en  
inventor,  de   explotar   esos   resultados  y  obtener   los  beneficios   económicos  que  
puedan  derivarse  de  dicha   explotación,   para   lo   cual   se   requiere  mantener   los  
requisitos  de  patentabilidad  de  la  invención,  en  concreto  no  destruir  la  novedad  
mediante  la  publicación,  por  lo  que  el  investigador  deberá  esperar  a  que  se  haya  
solicitado  la  patente  para  publicar.  

IV.5.1.2. La  Universidad    

En   el   caso   de   las   universidades   y   centros   de   investigación   ocurre   algo  
parecido   a   lo   comentado   para   los   investigadores.      Por   una   parte,   existe   un  
interés  en  que  los  resultados  de  las  investigaciones  de  su  personal  se  difundan  
con  rapidez,  de  acuerdo  a  la  práctica  habitual  en  el  entorno  académico,  pero  por  
otra,  estas  instituciones  tienen  un  interés  creciente  por  que  los  resultados  de  las  
investigaciones  susceptibles  de  ello  puedan  explotarse  y  generen  beneficios  que  
complementen  sus  ingresos447.    En  todo  caso,  las  universidades  se  ven  obligadas  
a   gestionar   la   transmisión   al   tejido   productivo   de   los   resultados   de   su  

                                                                                                 
447   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,   “Razones   para   proteger   jurídicamente   las   innovaciones   generadas   en   la  
Universidad   y   medios   para   obtener   esa   protección”,   en   Nociones   sobre   patentes   de   invención   para   investigadores  
universitarios,  Unesco/Columbus,  París,  1994,  pp.  11-‐‑18.  
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investigación,  dada  su  imposibilidad  de  explotar  por  sí  mismas  las  invenciones  
trasladables  al  sector  industrial448.  

Además  del   interés  de   las  propias   instituciones  de   investigación,   existe  
otro  factor  a   tener  en  cuenta  que  deriva  del  hecho  de  que  éstas  desarrollan  su  
actividad   principalmente   con   los   fondos   que   reciben   de   la   sociedad,   a   cuyo  
desarrollo   económico  están  en   cierta  medida  obligadas  a   contribuir449,   sin  que  
ello  signifique  olvidar  los  fines  propios  de  la  universidad.        

IV.5.1.3. El  Estado  y  la  sociedad  

El  interés  de  la  sociedad  está  en  obtener  el  mayor  beneficio  posible  para  
el  conjunto  de  la  sociedad,  en  contrapartida  a  los  recursos  que  ha  destinado  al  
fomento   de   la   investigación.      En   ese   sentido,   pueden   diferenciarse   varias  
posiciones  al   abordar  el   fomento  de   la   investigación  desde   los  Estados,   según  
sus   intereses.   Así,   encontramos   situaciones   en   las   que   se   fomenta   la  
investigación  porque  el  Estado  está  directamente  interesado  en  el  uso  directo  de  
los   resultados   de   la   misma,   aplicada   a   sectores   que   considera   de   interés  
estratégico   como   defensa   o   telecomunicaciones.      En   otros   casos,   el   Estado  
promueve  la  investigación  en  líneas  que  define  como  prioritarias  por  su  interés  
o   por   la   necesidad   de   apoyar   su   desarrollo,   cuyos   resultados   deberán  
transferirse   a   la   industria   para   su   explotación.      Por   último,   en   ocasiones,   el  
Estado  financia  actividades  institucionales  de  investigación,  no  vinculadas  con  
líneas   o   proyectos   concretos,   sino   con   la   propia   actividad  de   las   instituciones  
que  las  llevan  a  cabo450.  

IV.5.1.4. La  industria  

El  último  actor  que   interviene  en  el  mapa  de   las   invenciones  derivadas  
de   la   investigación   financiada   con   fondos   públicos   es   la   industria451.   Con  
independencia  de  su  diferente  tipología,  que  podría  matizar  en  parte  la  postura  
en   casos   concretos,   a   la   mayor   parte   de   las   industrias   les   interesaría   la  
posibilidad  de  acceder   libremente  a   los  resultados  de   la   investigación  pública,  
para  poder  obtener  beneficio  de  los  mismos.    Ahora  bien,  también  le  interesa  a  

                                                                                                 
448  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Problemática  de  las  patentes  universitarias  desde  el  punto  de  vista  jurídico”,  cit.,  
pp.  90-‐‑91;  E.  CAMACHO  CORONA,  “Cómo  se  puede  organizar  la  comercialización  de  la  investigación  y  de  los  resultados  
de  ésta  en  la  Universidad”,  en  Simposio  sobre  Propiedad  Intelectual,  Universidad  e  Industria  en  América  Latina,  OMPI,  1992,  
pp.  75-‐‑86.  
449  J.  STRAUS,  “¿A  quién  pertenecen  las  innovaciones  obtenidas  en  la  Universidad  por  los  profesores  e  investigadores?”,  
cit.,  p.  29.  
450  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  pp.  257-‐‑259.  
451  La  referencia  a  la  industria  incluye  a  las  empresas  de  cualquier  tipo.  
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la   industria   mantener   la   garantía   de   explotación   de   las   invenciones   sin   la  
perturbación  de  competidores,  mediante  la  obtención  de  derechos  exclusivos  de  
explotación,   cuya   existencia   es   en   muchos   casos   determinante   para   que   la  
industria   decida   asumir   el   coste   de   inversión   requerido   para   la   explotación  
económica  de  la  invención.  

Existe  pues  una   contradicción  que   afecta   a   todas   las  partes   implicadas,  
entre  el   interés  en   la   libre  disponibilidad  de   los   resultados  de   la   investigación  
científica  y  el  interés  en  la  explotación  eficaz  a  través  de  un  sistema  de  patentes.    
Cabe   plantearse   la   posibilidad   de   un   sistema   mixto   que   combine   las  
publicaciones  científicas  con  una  política  de  patentes  y  licencias452.  En  todo  caso,  
un   sistema   de   patentes   debe   garantizar   un   equilibro   adecuado   entre   los  
estímulos  para   la   innovación  y   el   beneficio  público   asociado  a   la  difusión  del  
conocimiento453.  

IV.5.2. LAS   INVENCIONES  LABORALES  Y  LAS   INVENCIONES  
UNIVERSITARIAS  

Las   distintas   posiciones   del   profesor   universitario   en   relación   con   el  
trabajador   de   una   empresa   y   de   la   propia   universidad   en   relación   con   la  
empresa  arrojan  una  serie  de  argumentos  que  han  justificado  tradicionalmente  
el   tratamiento  diferenciado  de   las   invenciones  de   los  profesores  universitarios  
con   respecto   al   régimen   jurídico   general   de   aplicación   a   las   invenciones  
laborales.  

Por  un   lado,   contrariamente   a   lo   que   ocurre   con   los   investigadores  del  
sector   privado,   el   profesor   no   se   encuentra   contratado   con   la   finalidad   de  
ejercitar   una   actividad   inventiva   ni   de   crear   innovaciones   tecnológicas,   ni  
tampoco   tiene   la   obligación   de   participar   en   la   investigación   aplicada454.    
Además,  goza  de   libertad  para  elegir   la  orientación  de  sus   investigaciones,  en  
aplicación  del  principio  de   libertad  de  cátedra455,  de   la  que  carecen  el   resto  de  
trabajadores.    

En   lo   que   respecta   a   la   institución,   en   general,   la   investigación  
universitaria,   habitualmente   de   carácter   básico,   no   tiene   como   finalidad   en   sí  

                                                                                                 
452  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes   e   investigación  científica,   cit.,  p.  260,  citando  como  opinión   favorable  
Empfehlungen   des   Sachverständigenkreises   «Patente   und   Lizenzen   bei   öffentlich   gefördeter   Forschung   und  
Entwicklung»  des  Bundesministers  für  Forschung  und  Technologie,  GRUR  1978,  p.  349.  
453  OECD,  The  OECD  innovation  strategy:  getting  a  head  start  on  tomorrow  (Summary),  cit.  
454  F.  DESSEMONTET,  “Les  inventions  dans  les  Universités  suisses”,  La  propriété  industrielle  (Genève),  vol.  98,  10,  1982.  
455  Reconocido  en  el  artículo  20.1.c)  de  la  Constitución  Española  de  1978.  
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misma  la  obtención  de  una  innovación  técnica,  sino  que  ésta,  cuando  ocurre,  es  
un   producto,   un   resultado   accesorio   de   esa   investigación,   en   tanto   que   la  
investigación   desarrollada   en   el   sector   privado   parte   de   la   existencia   de  
problemas  concretos,  con  la  finalidad  de  obtener  innovaciones  técnicas  que  los  
resuelvan.      Por   otra   parte,   la   estructura   y   organización   de   la   universidad  
difieren  considerablemente  de  las  de  las  empresas.    En  éstas,  la  explotación  de  
las   invenciones   obtenidas   por   sus   investigadores   puede   llevarse   a   cabo   sin  
cambios  importantes  en  su  estructura456,  mientras  que  la  universidad  no  puede  
explotar   directamente   sus   invenciones,   sino   que   debe   hacerlo   mediante   su  
ofrecimiento  a  las  empresas.  

Pese  a  estas  diferencias,  existen  elementos  comunes  que  han  justificado  la  
inclusión   de   las   invenciones   realizadas   por   profesores   universitarios   en   el  
ámbito  de  aplicación  subjetivo  del  derecho  de  las  invenciones  laborales.  De  una  
parte,  concurre  también  en  el  caso  de  los  profesores  universitarios  el  elemento  
de   dependencia   o   subordinación   que   supone   la   nota   característica   que  define  
una  relación  de  empleo  en  sentido  amplio,  con   independencia  del   régimen  de  
derecho   privado   o   público   que   le   resulte   de   aplicación.   Por   otra   parte,   se  
encuentra   entre   las   obligaciones   del   profesor,   derivadas   de   esa   relación   de  
empleo,   la   de   investigar,   para   lo   cual   la   institución   pone   a   su   disposición  
medios   que   pueden   influir   en   la   realización   de   las   invenciones457.   En   lo   que  
respecta   a   la   libertad   de   cátedra,   el   diferente   papel   que   asumen   las  
universidades  en  el  momento  actual  en  relación  con  su  orientación  al  desarrollo  
social   y   económico   de   las   regiones   refuerza   la   consideración   de   los  
investigadores  universitarios  como  “empleados  para   investigar”,  actividad  cuyos  
resultados   deben   recaer   en   la   esfera   patrimonial   de   la   universidad458.   En   este  
mismo  sentido,  la  Ley  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación  modifica  la  
Ley  Orgánica  de  Universidades,  incorporando  un  apartado  5  a  su  artículo  80,  en  
el  que  establece  que  forman  parte  del  patrimonio  de  la  universidad  los  derechos  
de   propiedad   industrial   de   los   que   ésta   sea   titular   como   consecuencia   del  
desempeño  por  su  personal  de  las  funciones  que  le  son  propias459.    

                                                                                                 
456   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,   “Razones   para   proteger   jurídicamente   las   innovaciones   generadas   en   la  
Universidad  y  medios  para  obtener  esa  protección”,  cit.,  p.  15.  
457  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Problemática  de  las  patentes  universitarias  desde  el  punto  de  vista  jurídico”,  cit.,  p.  
69.  
458  R.  KLINE,  “Law  and  practice  of  employment  inventions  in  the  United  States  of  America”,  cit.,  pp.  86-‐‑87.  
459  Disposición  final  tercera  de  la  “LEY  14/2011,  DE  1  DE  JUNIO,  DE  LA  CIENCIA,  LA  TECNOLOGÍA  Y  LA  INNOVACIÓN”.  
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IV.5.3. CUESTIONES   SINGULARES   QUE   AFECTAN   A   LAS  
INVENCIONES  UNIVERSITARIAS  

Fernández  de  Córdoba  clasifica  en  tres  grupos  los  problemas  que,  desde  
un   punto   de   vista   jurídico,   afectan   a   las   invenciones   universitarias   en   los  
diferentes  sistemas  normativos460:  los  relativos  a  la  divulgación  de  la  invención,  
los   que   afectan   a   la   determinación   de   la   titularidad   y   los   que   se   refieren   al  
reparto  de  los  beneficios  derivados  de  la  explotación  de  la  invención.  

IV.5.3.1. La  divulgación  pública  de  la  invención  

En  primer  lugar  debe  distinguirse  la  divulgación  pública  de  la  invención  
de   la   comunicación   a   la   que   está   obligado   el   trabajador   que   realiza   una  
invención  laboral.    Esta  comunicación  al  empleador,  en  el  caso  de  los  profesores  
universitarios   deberá   hacerse   por   escrito,   como   prevé   el   art.   18.1   LP   para   las  
invenciones   laborales,   pese   a   que   el   artículo   20.3   LP   no   lo   indique  
expresamente461.  

La  divulgación  pública  de  la  invención  puede  destruir  la  novedad  de  la  
invención  y,  como  consecuencia,  impedir  que  pueda  acceder  a  la  patente.    Esta  
es   la   razón   por   la   que,   tanto   el   inventor   como   el   empresario   deben   guardar  
secreto   sobre   la  misma   el   tiempo   que   resulte   necesario   para   no   perjudicar   la  
posibilidad  de  obtener  la  patente462,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  18.2  LP,  
que  les  obliga  a  ambos  a  “abstenerse  de  cualquier  actuación  que  pueda  redundar  en  
detrimento  de  sus  derechos”.  

IV.5.3.2. La  atribución  de  la  titularidad  

Entre   las   dos   opciones   posibles,   la   atribución   de   la   titularidad   a   la  
universidad   o   al   inventor,   algunos   sistemas   jurídicos,   como   el   alemán,   optan  
por   la  atribución  de   la   titularidad  al   inventor,  basándose  en  el  principio  de   la  
libertad   académica,   que   se   refiere   tanto   al   planteamiento   y   método   de   la  
investigación  como  a  la  valoración  y  difusión  de  sus  resultados.  Sólo  cuando  la  
invención   sea   resultado   del   uso   de   medios   especiales   facilitados   por   la  
universidad  existen  condiciones  para  el  autor  en  la  explotación  de  la  invención.  

                                                                                                 
460  S.  FERNÁNDEZ  DE  CÓRDOBA,  Derecho  de  patentes  e  investigación  científica,  cit.,  p.  268.  
461  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones   laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal   investigador,  cit.,  p.  254.  El  art.  
21.2  de  la  LP2015  resuelve  esta  omisión  y  prevé  expresamente  la  necesidad  de  forma  escrita  para  esta  comunicación.  
462  Ibid.,  pp.  267-‐‑283.  
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En   los   sistemas   en   los   que   la   titularidad   se   atribuye   a   la   universidad,  
como  el  nuestro,  se  ha  argumentado  que  ello  no  conculca  la  libertad  académica,  
puesto  que  el  profesor  puede  decidir  cómo  quiere  difundir  su  invención,  lo  cual  
es  compatible  con  el  hecho  de  que  se  atribuyan  los  derechos  a  la  universidad  o  
centro   de   investigación   al   que   esté   adscrito,   una   vez   ha   decidido   proteger   la  
invención   a   través   de   derechos   de   propiedad   industrial463.   La   atribución   a   la  
universidad  se  justifica  en  la  relación  de  subordinación  del  profesor  con  ésta  y  
en   la   utilización   que   lleva   a   cabo   de   los   medios   materiales   de   aquélla   para  
realizar  la  invención,  en  la  línea  de  lo  que  ocurre  con  las  invenciones  laborales.  

Conviene  no  olvidar  lo  apuntado  por  algún  autor,  en  el  sentido  de  que  el  
elemento  decisivo  no  es  la  titularidad,  sino  la  explotación  efectiva,  dado  que  sin  
ésta   no   se   producen   beneficios,   lo   que   puede   reducir   la   cuestión   a   una  mera  
discusión  teórica,  sin  efectos  prácticos464.  Sin  embargo,  la  cuestión  sí  es  relevante  
si   tenemos  en   cuenta  que  es   la   titularidad   sobre   la   invención   lo  que  otorga  el  
derecho   a   la   patente   y,   en   consecuencia,   lo   que   permite   beneficiarse   de   su  
explotación.  

IV.5.3.3. El  derecho  del  inventor  a  la  participación  en  los  beneficios  

La  distribución  de  beneficios  entre  universidad  e  inventor  dependerá  de  
cuál  de  las  partes  tenga  atribuida  la  titularidad  de  la  invención.  En  los  casos  de  
atribución  de  la  titularidad  al  inventor,  no  existe  participación  de  la  universidad  
en   los   beneficios,   excepto   cuando   se   hayan   utilizado  medios   especiales   de   la  
universidad  para  realizar   la   invención.     Existen  casos  en   los  que   la   titularidad  
corresponde  al  inventor  de  manera  derivada,  debido  a  una  cesión  de  la  misma  
por  la  universidad,  a  la  que  le  correspondía  inicialmente.    En  ese  caso,  nuestra  
normativa   prevé   que   cuando   el   inventor   obtenga   beneficios,   tendrá   la  
universidad  derecho  al  porcentaje  de  participación  que  se  haya  previsto  en  sus  
Estatutos  (art.  20.6  LP),  así  como  también  derecho  a  reservarse  una  licencia  no  
exclusiva,  intransferible  y  gratuita  de  explotación  (art.  20.5  LP).  

Cuando   la   titularidad   corresponde   a   la   universidad,   el   inventor   tiene  
derecho   a   una   participación   en   los   beneficios   de   la   explotación,   que   puede  
fijarse   mediante   un   porcentaje   fijo   o   variable,   en   función   del   importe   de   los  

                                                                                                 
463  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Problemática  de  las  patentes  universitarias  desde  el  punto  de  vista  jurídico”,  cit.,  
pp.  67-‐‑70;  M.  PÉREZ  PÉREZ,  Invenciones  laborales  de  trabajadores,  profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  214-‐‑
219.  
464   A.   BERCOVITZ   RODRÍGUEZ-‐‑CANO,   “Rights   of   Universities   and   Research   Bodies   Regarding   the   Results   of   Research  
Conducted   in   Their   Institutes”,   en   European   Research   Structures,   Changes   and   Challenges:   The   Role   and   Function   of  
Intellectual  Property  Rights,  Max-‐‑Planck-‐‑Gesellschaft,  Ringberg  Castle,  Tegernsee,  1994,  pp.  113-‐‑114.  
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beneficios,  y   referenciado  a   los   ingresos  brutos  o  netos,  de   los   cuales   también  
puede   preverse   la   deducción   de   los   gastos   derivados   del   ejercicio   de   los  
derechos  de  propiedad  industrial.    En  el  caso  español,  la  Ley  de  Patentes  remite  
a  los  Estatutos  universitarios  para  la  determinación  de  estos  aspectos  (art.  20.4  
LP).    

Aunque  tanto  en  la  redacción  vigente  del  art.  20  LP  como  en  la  redacción  
del  art.  21  de  la  LP2015,  no  se  ha  especificado  nada  acerca  de  la  naturaleza  de  
los  importes  percibidos  por  los  profesores  o  investigadores  de  las  universidades  
en   razón   de   su   participación   en   los   beneficios   de   explotación   de   sus  
invenciones,   el   art.   14.1.i)   de   la   LCTI,   al   atribuir   a   los   investigadores   de   las  
universidades   públicas   derecho   a   participar   en   los   beneficios   de   explotación,  
aclara   que   esta   participación   no   tendrá   en   ningún   caso   la   consideración   de  
retribución  o  salario  para  el  personal  investigador,  lo  que  supone  determinados  
efectos,   de   los   que   advierte   Ventura:   por   una   parte,   no   operan   las   garantías  
previstas  para   el   embargo  de   sueldos,   salarios,  pensiones,   etc.,  previstas   en   la  
Ley   de   Enjuiciamiento   Civil,   lo   que   permite   considerar   estos   importes   como  
embargables  con  independencia  de  su  cuantía;  y  por  otra  no  se  integrarán  en  la  
base  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  del  trabajador465.  

IV.5.4. EL  RÉGIMEN  DE  LAS  INVENCIONES  UNIVERSITARIAS  
EN  LA  LEY  DE  PATENTES  ESPAÑOLA  

IV.5.4.1. La  regulación  de  la  Ley  de  Patentes  de  1986  

En  España,  partiendo  de  una  postura  que  excluía  de  la  normativa  sobre  
invenciones   laborales   las   invenciones   realizadas   en   las   universidades466,   se   ha  
llegado  a  la  inclusión  expresa  de  las  mismas  en  la  regulación  de  las  invenciones  
laborales  contenida  en  la  Ley  de  Patentes.  El  artículo  20.1  LP  recoge  el  principio  
de  equiparación   jurídica  entre      las   invenciones   realizadas  por   los   trabajadores  
del  sector  privado  y  los  empleados  del  sector  público,  al  indicar  que  las  normas  
del  Título  IV  (invenciones  laborales)  se  aplicarán  a  los  funcionarios,  empleados  
y  trabajadores  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Provincias,  Municipios  y  
demás  Entes  Públicos,   salvo   las  disposiciones  de   los  apartados  2  a  9  de  dicho  

                                                                                                 
465  J.  M.  VENTURA  VENTURA,  “Propiedad  industrial  generada  en  las  Universidades  y  régimen  económico  matrimonial  de  
gananciales”,  Actas   de   derecho   industrial   y   derecho   de   autor,   34,   2013,   pp.   271-‐‑273.   En   aplicación   del   art.   607   de   la   Ley  
1/2000,  de  7  de  enero   (Ley  de  Enjuiciamiento  Civil)  y  del  art.   109  del  Real  Decreto  Legislativo  1/1994,  de  20  de   junio  
(Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social).  
466  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  “Problemática  de  las  patentes  universitarias  desde  el  punto  de  vista  jurídico”,  cit.,  
pp.  55-‐‑112.  
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artículo.  Esto  supone  un  tratamiento  homogéneo  de  las  invenciones  realizadas  
por  los  trabajadores  en  el  sector  privado  y  las  realizadas  por  los  empleados  en  el  
sector   público,   pero   también   una   equiparación   de   trato   entre   todo   tipo   de  
empleados  públicos,  sin  que  existan  diferencias  por  la  naturaleza  jurídica  de  su  
relación,  ni  por  la  administración  a  la  que  presten  servicios.  

Los  apartados  2  a  7  del  art.  20  LP  desarrollan  el  régimen  jurídico  especial  
de  las  invenciones  realizadas  por  profesores  universitarios.  El  artículo  20.2  de  la  
Ley  de  Patentes  considera   las   invenciones  de   los  profesores  universitarios  que  
sean  consecuencia  de  su  función  de  investigación  y  que  pertenezcan  al  ámbito  
de   sus   funciones   docente   e   investigadora   como   invenciones   de   encargo467,   al  
establecer   que   corresponde   a   la   universidad   la   titularidad   de   las   invenciones  
realizadas   por   el   profesor   como   consecuencia   de   su   función  de   investigación,  
sin   perjuicio   de   lo   establecido   en   el   art.   11   de   la   Ley   Orgánica   de   Reforma  
Universitaria  (en  la  actualidad,  artículo  83  LOU),  disposición  que  permite  a  las  
universidades  pactar  un  régimen  de  atribución  de  titularidad  diferente  cuando  
las   invenciones   resulten   de   trabajos   científicos   o   técnicos   que   contraten   los  
profesores  con  instituciones  públicas  o  privadas.  

Cabe  plantearse  como  primera  cuestión  el  alcance  del  término  “profesor”.  
Atendiendo   a   lo   previsto   en   la   Ley   Orgánica   6/2001,   de   Universidades,  
modificada  por  la  Ley  Orgánica  4/2007,  sobre  las  diferentes  figuras  de  personal  
con  dedicación  docente,  el  personal  docente  e  investigador  de  las  universidades  
públicas  está  compuesto  de  funcionarios  de  los  cuerpos  docentes  universitarios  
y   de   personal   contratado.   Son   funcionarios   docentes   los   Catedráticos   de  
Universidad  y   los  Profesores  Titulares  de  Universidad.  El  personal  contratado  
por   las   universidades   para   la   realización  de   funciones  docentes   se   incluye   en  
alguna  de  las  siguientes  figuras:  Ayudante,  Profesor  Ayudante  Doctor,  Profesor  
Contratado  Doctor,   Profesor  Asociado   o   Profesor  Visitante.  Además,   prevé   la  
LOU   la   posibilidad   de   nombrar   profesores   eméritos,   en   las   condiciones   que  
indica.    En  consecuencia,  no  hay  duda  de  la  aplicabilidad  del  régimen  del  art.  20  
a  quienes  lleven  a  cabo  funciones  docentes  e  investigadoras  para  la  universidad  
mediando   una   relación   de   carácter   laboral.   No   obstante,   a   primera   vista   no  
parece   tan   sencilla   la   conclusión   acerca  del   régimen  de   aplicación   al   personal  

                                                                                                 
467   Algunos   autores   las   califican   como   invenciones   de   servicio:   M.   PÉREZ   PÉREZ,   Invenciones   laborales   de   trabajadores,  
profesores  universitarios  y  personal  investigador,  cit.,  pp.  198-‐‑204;  F.  VICENT  CHULIÁ,  Compendio  Crítico  de  Derecho  Mercantil,  
cit.,  p.  1179.  Sin  embargo,  en  nuestra  opinión  la  función  de  investigación  que  puede  lógicamente  generar  una  invención  
se  encuentra  incluida  en  el  objeto  del  contrato  del  profesor,  por  lo  que  entendemos  que  las  invenciones  de  los  profesores  
universitarios  se  adecúan  mejor  a  la  consideración  de  invenciones  de  encargo.  
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puramente  investigador  contratado  por  la  universidad.  De  la  lectura  literal  de  la  
LP   cabría   concluir   que   este   personal   se   sujeta   al   régimen   general   de   las  
invenciones   laborales468   y   no   al   específico  del   art.   20  LP,   lo   que   tendría   como  
consecuencia  que  la  obtención  de  una  invención  por  su  parte  no  generaría  a  su  
favor   el   derecho   a   una   remuneración   suplementaria,   salvo   que   su   aportación  
personal   y   la   importancia   de   la   invención   para   la   universidad   excedieran   de  
manera  evidente  el  contenido  de  su  contrato  (art.  15.2  LP).  Sin  embargo,  la  LCTI  
otorga  al  personal   investigador  que  preste  servicios  en  universidades  públicas  
un   derecho   a   “participar   en   los   beneficios   que   obtengan   las   entidades   para   las   que  
presta   servicios,   como   consecuencia   de   la   eventual   explotación   de   los   resultados   de   la  
actividad   de   investigación,   desarrollo   o   innovación   en   que   haya   participado”   (art.  
14.1.i)),  lo  que  supone  una  asimilación  al  régimen  especial  previsto  en  el  art.  20  
LP  para  los  profesores  universitarios,  a  quienes  el  apartado  4  de  dicho  artículo  
reconoce  ese  mismo  derecho,  remitiendo  a  los  estatutos  de  la  universidad  para  
la  determinación  de  las  modalidades  y  cuantía  en  que  habrá  de  hacerse  efectivo.  
La  resolución  de  la  posible  duda  interpretativa,  de  carácter  más  terminológico  
que  sustantivo,  había  sido  avanzada  por  la  Jurisprudencia469  y  se  ha  consagrado  
legalmente  en  la  LP2015.  El  artículo  21  de  la  LP2015,  dedicado  a  las  invenciones  
realizadas  por  el  personal   investigador  de   las  universidades  públicas  y  de   los  
entes   públicos   de   investigación,      ha   sustituido   la   referencia   a   “profesor”   por  
“investigador”,  de  manera  que  queda  claro  en  nuestra  normativa  que  el  régimen  
especial   de   la   LP   está   configurado   para   su   aplicación   a   todo   el   personal   del  
sector  público  que  lleve  a  cabo  funciones  de  investigación.  

Debe  igualmente  determinarse  si  es  extensible  el  tratamiento  previsto  en  
la   LP   para   las   invenciones   universitarias   a   las   invenciones   realizadas   por  
becarios  de   investigación,  doctorandos  o  estudiantes.  Estas   figuras  no  pueden  
entenderse   incluidas   dentro   del   concepto   “profesor”470,   por   lo   que   no   les  
resultaría  de  aplicación  el   régimen  específico  de   las   invenciones  universitarias  
(apartados  2  a  7  del  art.  20  LP).  Más  aún,  dado  que  ninguna  de  ellas  mantiene  
con   la   universidad   una   relación   contractual   o   de   servicios,   tampoco   cabría  
aplicarles  el  régimen  general  previsto  en  la  LP  para  las  invenciones  laborales.  

                                                                                                 
468  En  virtud  de  la  aplicación  supletoria  de  este  régimen  prevista  en  el  art.  20.1  LP  para  el  personal  del  sector  público.  
469  La  “SAP  DE  VALENCIA  401/2011,  DE  27  DE  OCTUBRE  DE  2011”,  en  su  Fundamento  Jurídico  4o,  se  pronunció  extendiendo  
el  régimen  del  art.  20  LP  a  una  inventora  vinculada  con  la  Universidad  a  través  de  una  figura  contractual  sin  funciones  
docentes,   reconociendo   en   consecuencia   la   titularidad   de   la   invención   a   favor   de   la  Universidad   y   el   derecho   de   la  
inventora  a  la  participación  en  la  explotación,  en  función  de  su  intervención  en  la  invención.  
470  Ni  tampoco  pueden  incluirse  lógicamente  dentro  del  “personal  investigador”  al  que  alude  la  LP2015.  
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En  el  caso  de   invenciones  en   las  que  participe  personal   investigador  en  
formación,  los  derechos  que  asistan  a  este  personal  vendrán  determinados  por  
la  correspondiente  convocatoria,  en  el  marco  de  la  LP471.  

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  puede  ocurrir  que  una  misma  persona  tenga  
una  doble  condición  de  manera  simultánea,  como  la  de  doctorando  y  profesor  
asociado.   La   obtención   de   una   invención   en   esta   situación   obligaría   a  
determinar  previamente  en  qué  condición  ha  realizado  la  invención,  resultando  
de  aplicación  el  régimen  de  las  invenciones  universitarias  cuando  el  inventor  la  
hubiera   obtenido   en   su   condición   de   profesor   en   ejercicio   de   la   función   de  
investigación  dentro  del   ámbito  de   sus   funciones  docente   e   investigadora,   tal  
como  prevé  el  art.  20.2  LP.  

El  punto  4  del  artículo  que  nos  ocupa  atribuye  al  profesor  el  derecho  a  
participar   en   los   beneficios   que   obtenga   la   universidad   de   la   explotación   o  
cesión   de   derechos   sobre   las   invenciones   generadas   por   él,   remitiendo   a   los  
estatutos  de   la  universidad   la  determinación  de   las  modalidades  y   cuantía  de  
dicha   participación.   Esta   regulación,   para   el   ámbito   universitario,   constituye  
una  especialidad  del  régimen  general  previsto  por  el  art.  15  LP,  que  contempla  
sólo  de  manera  excepcional   la  posibilidad  de  que  el   trabajador  se  beneficie  de  
una   invención   de   encargo,   no   en   forma   de   participación,   como   se   prevé  
ordinariamente  en  el  ámbito  universitario,  sino  percibiendo  una  remuneración  
suplementaria  cuando  la  aportación  personal  a  la  invención  y  la  importancia  de  
la   misma   para   la   empresa   excedan   de   manera   evidente   del   contenido   del  
contrato  o  relación  de  trabajo.  

Se   mantiene   en   el   ámbito   universitario,   en   términos   similares   a   la  
regulación   general,   la   obligación   de   comunicación   a   la   universidad   de   la  
invención,  para  que  ésta  pueda  ejercitar  sus  derechos  (art.  20.3).  

Si   la  universidad  decide  ceder   la   titularidad  de   la   invención  al  profesor  
autor  de  la  misma,  podrá  reservarse  una  licencia,  no  exclusiva,  intransferible  y  
gratuita   de   explotación   (art.   20.5).   En   ese   caso,   cuando   se   deriven   para   el  
profesor   beneficios   de   la   explotación   de   la   invención,   la   universidad   tendrá  
derecho  a  una  participación  en  los  mismos,  según  lo  que  se  haya  determinado  
en  los  estatutos  (art.  20.6).  

                                                                                                 
471   Artículo   5.1.f)   del   “REAL   DECRETO   63/2006,   DE   27   DE   ENERO,   POR   EL   QUE   SE   APRUEBA   EL   ESTATUTO   DEL   PERSONAL  
INVESTIGADOR  EN  FORMACIÓN”.  
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En   los   casos   en   que   la   invención   del   profesor   sea   consecuencia   de   un  
contrato  con  un  ente  público  o  privado,  será  el  contrato  quien  determine  a  qué  
parte  corresponde  la  titularidad  de  la  invención  (art.  20.7).  

IV.5.4.2. Régimen   general   de   la   Ley   24/2015,   de   Patentes,   en   materia   de  
invenciones  realizadas  en  el  marco  de  una  relación  de  empleo  o  de  
servicios  

El  Título   IV  de   la  nueva  Ley   sustituye   la   referencia  del  Título   IV  de   la  
LP1986   “Invenciones   laborales”   por   la   más   amplia,   y   correcta,   de   “Invenciones  
realizadas  en  el  marco  de  una  relación  de  empleo  o  de  servicios”.  Relacionado  también  
con  la  cuestión  terminológica,  los  artículos  15  a  17  se  refieren  a  las  tipologías  de  
invenciones   realizadas   por   personal   sujeto   a   una   relación   de   empleo   o   de  
servicios.  En  la  rotulación  de  estos  artículos  la  Ley  evita  decantarse  por  ninguna  
terminología   utilizada   por   la   doctrina472,   y   las   denomina   “invenciones  
pertenecientes   al   empresario”,  “invenciones   pertenecientes   al   empleado   o   prestador   de  
servicios”  e  “invenciones  asumibles  por  el  empresario”.  Las  previsiones  del  Título  IV  
suponen   cambios   poco   significativos,   que   obedecen   más   a   una   intención  
actualizadora  del  texto  que  a  una  modificación  sustancial473  del  contenido.  

Las  variaciones  buscan  precisar   las   condiciones  para  el   ejercicio  por   las  
partes  de  los  derechos  reconocidos  por  la  Ley  y  equilibrar  sus  deberes.  En  este  
sentido,   se   concreta  el  plazo  de  que  dispone  el   empleado  para  comunicar  por  
escrito  al  empleador  la  obtención  de  la  invención,  que  será  de  un  mes  (art.  18.1  
LP2015).  Se  aclara  expresamente  que  el  empleador  está  obligado  a  comunicar  al  
empleado  su  decisión,  por  escrito,  en  el  plazo  de  tres  meses  desde  que  recibiera  
la  comunicación  de  la  invención474,  sancionando  al  empresario  con  la  caducidad  
de   su   derecho   en   caso   de   incumplir   la   obligación   de   comunicar   en   plazo   y  
permitiendo   al   empleado   la   presentación   de   la   solicitud   de   patente.   De   la  
misma  manera,   si  habiendo  comunicado   la   intención  de  solicitar   la  protección  
de  la  invención  no  lo  hace  en  un  plazo  “razonable”  fijado  con  el  empleado,  éste  
podrá  hacerlo  en  nombre  y  por  cuenta  del  empresario.  Como  se  observará,  en  el  
caso  de  que  el  empresario  comunique  su  interés  por  la  invención,  pero  no  ejerza  
su  derecho  a  protegerla,  el  empleador  puede  realizar  la  solicitud  de  protección,  

                                                                                                 
472   En   esta   tesis   aludimos   a   las  mismas   como   invenciones  de   encargo,  de   servicio   y   libres,   siguiendo   la   terminología  
utilizada  por  J.  A.  GÓMEZ  SEGADE,  La  Ley  de  patentes  y  modelos  de  utilidad,  cit.,  p.  71.  
473   Sostiene   la   misma   opinión   F.   LOIS   BASTIDA,   “Las   invenciones   laborales   en   el   marco   de   la   reforma   de   la   Ley   de  
Patentes”,  Actas  de  derecho  industrial  y  derecho  de  autor,  34,  2013,  p.  358.  
474  El  art.  18.1  LP1986  concede  al  empresario  un  plazo  de  tres  meses  “para  ejercitar  sus  derechos”,  sin  indicación  expresa  
de  la  obligación  de  contestar  al  trabajador.  
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pero   el   empresario  mantiene   su  derecho   sobre   la  misma.   Son  previsiones  que  
pretenden  equilibrar   el  deber  de   comunicar  del   empleado  y  el  de   respuesta  y  
asunción   de   la   decisión   del   empleador.   Ha   de   notarse,   sin   embargo,   la  
indeterminación  del   término  “razonable”   que  utiliza   la  Ley  y   la  dificultad  que  
eso  puede  suponer  para  que  un  empleado  pueda  considerarse  en  condiciones  
de  realizar  la  solicitud  en  nombre  del  empresario.  

Se   produce   un   reconocimiento   del   derecho   del   empleado   a   una  
compensación   razonable   en   el   caso   de   invenciones   no   patentables   que   se  
exploten   como   secreto   industrial   y   produzcan   al   empleador   un   beneficio,   en  
términos   de   ventaja   competitiva,   similar   al   que   deriva   de   un   derecho   de  
propiedad  industrial.  Este  derecho  de  compensación  nace  con  la  explotación  de  
la  obtención  y  se  sujetará  a  los  criterios  previstos  en  los  arts.  15  y  17  para  el  caso  
de   invenciones   pertenecientes   al   empresario   o   asumibles   por   éste   (art.   18.3  
LP2015).  

La   presunción   “iuris   et   de   iure”   que   contempla   la   LP1986   de   que   la  
invención   para   la   que   se   solicita   protección   dentro   del   año   siguiente   a   la  
extinción  de  una  relación  de  empleo  o  de  servicios  ha  sido  realizada  durante  la  
vigencia  del  contrato,  que  permite  al  empresario  reclamarlas,  se  transforma  en  
la   LP2015   en   una   presunción   “iuris   tantum”,   que   supone   que   la   invención  
pertenece   al   empresario,   salvo  prueba   en   contrario   (art.   19.1   en   ambas   leyes).    
Esta   modificación   resuelve   un   defecto   de   la   LP1986   que   había   sido   muy  
criticado  por  la  doctrina475.  

IV.5.4.3. Régimen   especial   de   la   Ley   24/2015,   de   Patentes,   en   materia   de  
invenciones  universitarias  

En   lo   que   se   refiere   particularmente   a   las   invenciones   realizadas   en   la  
universidad,   vaya   por   delante   la   ausencia   de   cambios   de   profundidad.   La  
reforma  incorpora  ajustes  derivados  de  la  experiencia  y  de  la  adaptación  de  una  
norma  de   casi   30   años   que  no   suponen   la   inclusión  de   cambios   esenciales   en  
cuanto  al  contenido.  La  propia  Ley  manifiesta  (Preámbulo,  número  III,  párrafo  
3º)  que  se  ha  procurado  adaptar  la  Ley  de  Patentes  a  las  novedades  legislativas  
que  supusieron  la  Ley  14/2011,  de  1  de   junio,  de   la  Ciencia,   la  Tecnología  y   la  
Innovación  y  la  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía  Sostenible.  Advierte  el  
legislador   acertadamente   que   en   materia   de   invenciones   universitarias   es  
inevitable   la   existencia   de   cierta   dispersión   normativa   dada   la   remisión   de   la  

                                                                                                 
475  Por  todos,  A.  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ-‐‑CANO,  La  nueva  Ley  de  Patentes,  cit.,  pp.  53-‐‑56.  
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propia  Ley  de  Patentes  a   los  órganos  de  gobierno  de   las  Universidades  y  a   la  
potestad  reglamentaria  del  Gobierno  o  de  las  Comunidades  Autónomas.  

Teniendo   en   cuenta   lo   anterior,   nos   referiremos   a   las   novedades   más  
significativas  que  aporta  la  nueva  Ley  de  Patentes.  En  primer  lugar,  se  desdobla  
la  regulación  del  art.  20  LP1986  en  dos  artículos.  El  art.  20  LP2015  se  dedica  al  
ámbito   de   aplicación   del   Título   IV,   cuestión   en   la   que   no   se   produce   ningún  
cambio.  El  art.  21  LP2015  se  refiere  a  las  invenciones  realizadas  por  el  personal  
investigador   de   las   Universidades   Públicas   y   de   los   Entes   Públicos   de  
Investigación.  En  este  artículo  se  concentra  toda  la  regulación  que  resulta  básica  
para  la  regulación  posterior  que  deban  realizar  las  universidades  y  respecto  de  
la  que  vamos  a  destacar  las  principales  novedades.  

El   art.   20.2   de   la   LP1986   se   refiere   exclusivamente   a   la   universidad,  
reconociéndola   como   propietaria   de   las   invenciones   obtenidas   por   profesores  
universitarios   en   el   ámbito   de   sus   funciones   docente   e   investigadora.   Por   su  
parte,   el   art.   21.1   de   la   LP2015   amplía   el   ámbito   institucional   y   se   refiere   a  
Organismos   Públicos   de   Investigación   y   de   otras   Administraciones   Públicas,  
Universidades   Públicas,   Fundaciones   del   Sector   Público   Estatal,   Sociedades  
Mercantiles  Estatales  y  Centros  de  Investigación  de  la  Administración  General  
del   Estado,   atribuyéndoles   la   titularidad   de   las   invenciones   obtenidas   por   su  
personal  investigador,  de  cualquier  tipo,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  les  
son   propias,   cualquiera   que   sea   la   naturaleza   de   la   relación   jurídica   que   les  
vincule  con  dichas  instituciones.  Aclara  el  segundo  párrafo  que  se  considerará  
personal  investigador  el  que  prevé  la  LCTI476,  al  que  se  ha  incorporado  durante  
la   tramitación  parlamentaria  del  proyecto  de   ley  el  personal   técnico  de  apoyo  
que   tenga   la   consideración   de   personal   de   investigación   conforme   a   la  
normativa  interna  de  las  universidades,  completando  la  carencia  y  mejorando  la  
previsión   inicial.   De   esta   forma,   se   confirma   expresamente   en   la   Ley   de  
Patentes,  en  la  línea  de  lo  que  ya  habían  establecido  la  LCTI  y  la  LES477,  que  el  
régimen   específico   de   las   invenciones   universitarias   es   extensible   a   todo   el  
personal   investigador,   cualquiera   que   sea   la   naturaleza   jurídica   de   su  
vinculación   con   la   universidad,   no   sólo   a   quienes   tengan   la   condición   de  
profesor.  Esta  modificación  es  bastante  clarificadora  porque  si  bien  la  intención  

                                                                                                 
476  El  que  define  en  su  art.  13  y  también  el  personal  técnico  considerado  en  dicha  Ley  como  personal  de  investigación.  
477   El   art.   14.1.i)   LCTI   reconoce   el   derecho   del   personal   investigador   a   participar   en   los   beneficios   obtenidos   por   la  
explotación  de  los  resultados  de  su  investigación,  y  el  artículo  54.1  LES  atribuye  a  la  universidad  la  propiedad  de  los  
resultados  de   las   actividades  de   investigación,   así   como  el  derecho  a   solicitar   los   títulos  de  propiedad   industrial,   sin  
distinguir  la  tipología  del  inventor.  
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del   legislador   era   evidente   a   la   vista   de   la   reciente   regulación  normativa   y   la  
interpretación   jurisprudencial478   del   precepto   tampoco   dudaba   en   extender   el  
régimen   especial   del   art.   20   LP   a   los   investigadores,   lo   cierto   es   que   en   la  
redacción   de   la   LP1986   sólo   se   hace   mención   expresa   a   los   profesores  
universitarios.  

El  art.  21.2  LP2015  añade  a  la  obligación  de  notificación  que  ya  soportaba  
el   inventor   la   exigencia   de   forma,   puesto   que   prescribe   su   realización   por  
escrito,   y  de  plazo,   al   fijar   el   plazo  máximo  de   tres  meses  para   realizar  dicha  
notificación479,   lo   cual   resulta   positivo   y   genera   mayor   seguridad   jurídica,  
puesto  que  quedan  definidas   las   condiciones  para  el   ejercicio  de   la  obligación  
de   notificar,   omitidas   en   la   regulación   de   1986.   Se   incorpora   igualmente   la  
consecuencia   del   incumplimiento  de   la   obligación,   que   será   la   pérdida  de   los  
derechos  que  se  reconocen  al   investigador,  esto  es,  del  derecho  a  presentar  en  
su  nombre  la  solicitud  de  patente,  del  derecho  a  participar  en  beneficios  y  del  
derecho  a  obtener  la  cesión  de  la  invención.  

Por  su  parte,  el  art.  21.3  LP2015  equilibra  de  alguna  manera  el   régimen  
de  obligaciones  entre  las  partes,  al  añadir  la  obligación  para  la  universidad  de  
comunicar   al   inventor  por   escrito  y   en   el  plazo  de   tres  meses   su  voluntad  de  
solicitar   la   patente   sobre   la   invención   o   mantenerla   en   secreto,   obligación  
completamente   coherente   para   no   dejar   desprotegidos   los   intereses   del  
inventor.  Esta  disposición  viene  a  resolver  un  problema  de  inseguridad  jurídica  
provocado  por   la   carencia  en   la  LP1986  de  un  plazo  determinado  para  que   la  
universidad   ejerza   sus   derechos   sobre   la   invención   o   decida   la   cesión   de   la  
misma  a  sus  autores.  Algunas  universidades  resuelven  esta  problemática  en  su  
desarrollo   normativo   propio,   pero   en   muchos   casos,   como   se   verá   en   el  
apartado  correspondiente,  la  cuestión  de  la  falta  de  actividad  de  la  universidad  
ante  la  recepción  de  la  comunicación  sobre  la  obtención  de  una  invención  queda  
sin   resolver,   lo   que   produce   el   bloqueo   de   la   posible   patente,   que   ni   es  
aprovechada  por  la  universidad  como  propietaria  de  la  misma,  ni  se  produce  su  
cesión  al  inventor.  Para  corregir  esta  disfunción,  la  LP2015  modifica  el  carácter  
de   la  cesión  de   las   invenciones  a  su  autor,  que  pasa  de  ser  una  potestad  de   la  
universidad   a   configurarse   como   una   consecuencia   automática   de   la   falta   de  
respuesta   en   plazo   a   los   inventores.   En   consecuencia,   en   caso   de   que   la  
universidad  no  comunique  en  el  plazo  establecido  su  decisión,  la  Ley  permite  al  

                                                                                                 
478  “SAP  DE  VALENCIA  401/2011,  DE  27  DE  OCTUBRE  DE  2011”,  FJ  4o.  
479  La  previsión   inicial  del  proyecto  de   ley  era  de  un  mes,  habiéndose  establecido  definitivamente  en  tres  meses  en   la  
Ley.    
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autor   o   autores   de   la   invención   presentar   la   solicitud   de   patente   de  
conformidad  con  el  art.  18.2  LP2015.  Sin  embargo,  y  siguiendo  con  la  remisión  
al  art.  18.2  LP2015,  ha  de  indicarse  que  dicho  artículo  prevé  la  consecuencia  de  
dos  comportamientos  distintos  del  empresario:  en  el  primero,  si  no  comunica  su  
intención  al  empleado  caduca  su  derecho  y  éste  puede  presentar  la  solicitud  de  
patente;   en   el   segundo,   si   habiendo   comunicado   su   voluntad   de   asumir   la  
invención,  no  presentase   la  solicitud  el  empleado  podría  hacerlo  en  nombre  y  
por  cuenta  del  empresario.  A  nuestro  entender,  puesto  que  el  art.  21.3  LP2015  
sólo  se  manifiesta  para  el  caso  de  que  la  universidad  no  comunique  al  inventor  
su  decisión  y  obvia  pronunciarse  en  el  caso  de  que  comunique  su  interés,  pero  
no   presente   la   solicitud   de   patente,   se   genera   la   duda   de   qué   ocurre   en   este  
segundo  caso.  Ante  la  falta  de  comunicación,  la  consecuencia  está  expresamente  
indicada  con  la  remisión  al  art.  18.2,  que  provoca  la  caducidad  del  derecho  de  la  
universidad  y  permite  al  autor  o  autores  presentar  la  solicitud  a  su  nombre.  En  
el  caso  de  que  la  universidad  comunique  su  intención  de  asumir  la   invención,  
pero   no   presente   en   un   plazo   razonable   la   solicitud,   entendemos   que   con   la  
previsión  del  art.  20   respecto  a   la  aplicabilidad  de   las  normas  del  Título   IV  al  
personal  de  las  Administraciones  Públicas,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  art.  
21,   ha   de   concluirse   que   las   consecuencias   serían   las   previstas   en   el   art.   18.2  
para  esta  situación,  es  decir,  el  autor  o  autores  podrían  presentar  la  solicitud  a  
nombre  y  por  cuenta  de  la  universidad,  pero  ésta  mantendría  la  titularidad  de  
la  invención.  

El  inventor,  por  su  parte,  queda  sometido  a  una  obligación  de  no  hacer,  
puesto  que   se  prohíbe  publicar  el   resultado  de   la   investigación  susceptible  de  
protegerse   antes   de   que   transcurra   el   plazo   de   tres   meses   que   tiene   la  
universidad  para  decidir  o  hasta  que  la  entidad  o  el  autor  hayan  presentado  la  
solicitud   de   patente.   Aunque   la   publicación   sea   la   forma   habitual   de  
comunicación   científica   entre   los   investigadores,   hemos   de   decir   que   la   Ley  
debería   haber   sido   más   precisa   y   referirse   a   cualquier   forma   de   difusión   a  
terceros.   En   todo   caso,   consideramos   que   ha   de   entenderse   incluida   en   la  
prohibición   de   publicar   cualquier   difusión.   Esta   previsión,   si   bien   es   una  
novedad  en  la  redacción  del  artículo  que  regula  específicamente  la  cuestión  de  
las   invenciones   universitarias   entendemos   que   ya   opera   en   la   regulación   de  
1986  como  consecuencia  del  juego  entre  el  art.  20.1  y  18.2,  ambos  de  la  LP1986.  
En  virtud  del  art.  20.1,  las  normas  generales  de  las  invenciones  laborales  son  de  
aplicación   a   las   invenciones   universitarias,   excepto   lo   previsto   en   el   régimen  
particular   de   los   apartados   2   a   9   del   art.   20,   y   en   consecuencia   les   resulta   de  
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aplicación  la  obligación  del  art.  18.2  de  no  realizar  actuaciones  que  perjudiquen  
los  derechos  de  la  otra  parte,  como  es,  obviamente,  una  difusión  que,  al  destruir  
su  novedad,  ponga  en  riesgo  la  patentabilidad  de  una  invención.  

Los  apartados  4,  5  y  6  del  art.  20  LP1986,  que  regulan  el  derecho  del  autor  
a   participar   en   los   beneficios   de   explotación,   la   posibilidad   de   cesión   de   la  
invención   en   el   autor,   con   derecho   a   reserva   de   licencia,   y   el   derecho   de   la  
universidad   a   beneficios   en   caso   de   cesión   al   autor,   se   funden   en   el   art.   21.4  
LP2015.  Respecto  al  derecho  del  autor  a  participar  en  beneficios,  se  reconoce  ese  
derecho   también   en   el   caso  de   resultados  de   la   investigación   que   se   exploten  
mediante   secreto   industrial,   en   la   línea   de   lo   previsto   para   el   resto   de  
invenciones  en  el  marco  de  una  relación  de  empleo  o  de  servicio.  En  cuanto  a  la  
posibilidad  de  cesión  al  inventor  y  el  consecuente  derecho  de  la  universidad  a  
participar   en   beneficios,   se   mantienen   pero   con   un   cambio   apreciable   en   las  
posibilidades  que  la  Ley  ofrece  a  la  universidad  para  beneficiarse  de  la  cesión.  
La  Ley  permite  a  la  universidad  reservarse  una  licencia  exclusiva,  intransferible  
y  gratuita  de  explotación  o  participar  en  los  beneficios  de  explotación.  Es  decir,  
si   bien   resulta   necesaria   la   opción   por   una   de   ellas,   ambas   opciones   se  
configuran   como   alternativas,   en   tanto   que   en   la   LP1986   podían   ser   opciones  
acumulativas,   puesto   que   la   participación   en   beneficios   era   un   derecho  
directamente  reconocido  por   la  Ley  y  se  permitía,  además,  que   la  universidad  
pudiera  reservarse  una  licencia  (apartados  5  y  6  del  art.  20  LP1986).  

Se   amplía   el   contenido   necesario   de   los   contratos   o   convenios   que   se  
firmen  con  otros  entes  públicos  o  privados.  Con   la  nueva  regulación  (art.  21.5  
LP2015),  además  de  pronunciarse  sobre  la  titularidad  de  las  invenciones  que  se  
obtengan,  deberá  incluirse  en  el  contrato  todo  lo  relativo  a  los  derechos  de  uso  y  
explotación  comercial  de  dichas   invenciones  y  al  reparto  de  los  beneficios  que  
se  obtengan  de  las  mismas.  Poco  puede  decirse  acerca  del  acierto  de  pactar  en  el  
contrato  o  convenio  las  cuestiones  indicadas.  La  falta  de  pronunciamiento  sobre  
las  mismas   sólo  puede  provocar  problemas  y   controversias   sobre   los  posibles  
resultados   de   la   investigación   realizada   bajo   contrato.   Si   bien   son   cuestiones  
delicadas   de   negociar   de   forma   previa   al   acuerdo,   las   diferencias   de   criterio  
suelen   aumentar   si   se   obtienen   resultados   con   valor   económico,   por   lo   que  
obligar,  por  prescripción  legal,  a  su  inclusión  es  una  buena  medida.  

La   remisión  que   realiza   la  LP1986  a   los  Estatutos  universitarios  para   el  
desarrollo   de   determinados   aspectos   de   la   Ley,   como   son   la   fijación   del  
porcentaje  de  participación  en  beneficios   (del   inventor  o  de   la  universidad  en  
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caso   de   cesión)   desaparece   y   se   atribuye   al   Consejo   de   Gobierno   de   la  
universidad  la  facultad  para  fijar  las  modalidades  y  cuantía  de  la  participación  
en   beneficios   de   los   inventores   o   de   la   universidad   en   caso   de   cesión,   sin  
perjuicio  del  art.  83  LOU  y  del  art.  64  LES480.  La  determinación  de  estos  aspectos  
por  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  y  no  por  su  inclusión  en  estatutos  permite  
a   la   universidad   una   mayor   flexibilidad   para   adaptar   sus   normativas   a   un  
cambio   social   o   normativo,   o   a   decisiones   estratégicas,   por   lo   que   nos   parece  
positivo.  

Por  último,   los  apartados  8  y  9  del  art.  20  LP1986  se   incluyen  en  el  art.  
21.7  LP2015  sin  variaciones,  indicando  que  las  condiciones  de  participación  en  
beneficios  obtenidos  de  invenciones  realizadas  por  el  personal  investigador  de  
los  Entes  Públicos  de  Investigación  se  establecerán  por  el  Gobierno,   indicando  
expresamente  que  no  tendrán  naturaleza  retributiva  o  salarial.  Esta  disposición  
habilita   a   las   Comunidades   Autónomas   para   desarrollar   reglamentariamente  
regímenes  específicos  para  el  personal  de  los  Entes  Públicos  de  Investigación  de  
su  competencia.  

Fuera   ya   de   las   previsiones   de   los   artículos   20   y   21,   la   LP2015   incluye  
algunas  previsiones  que  resultan  de  aplicación  a  las  invenciones  universitarias.  
A   este   respecto,   se   suprime   el   régimen   de   conciliación   obligatoria   previa   al  
inicio  de  acciones  judiciales  que  tengan  como  base  invenciones  realizadas  en  el  
marco  de  una   relación  de  empleo  o  de   servicio,  que  de  acuerdo   con   la  nueva  
Ley  pasa  a  ser  voluntario,  por  acuerdo  de  las  partes  (art.  133  LP2015).  En  el  caso  
de   actos   de   conciliación   que   afecten   a   invenciones   realizadas   por   personal  
investigador   de   las   Universidades   Públicas,   el   art.   134.2   dispone   un   régimen  
específico   de   designación   del   miembro   de   la   comisión   de   conciliación   que  
representará  a   la  universidad.  Según  este   artículo,   se  designará  “…en   la   forma  
que  dispongan  los  estatutos  u  otra  normativa  interna  de  la  Universidad.  En  su  defecto,  
su  designación  corresponderá  al  Consejo  de  Gobierno”.  

En  lo  que  se  refiere  a   las  tasas  para  la  obtención  y  el  mantenimiento  de  
patentes,  la  disposición  adicional  décima  de  la  LP2015  fija  una  bonificación  del  

                                                                                                 
480  El  art.  83  de  la  LOU  permite  la  celebración  de  contratos  con  personas,  Universidades  o  entidades  públicas  y  privadas  
para   la   realización  de   trabajos  de  carácter   científico,   técnico  o  artístico,  así   como  para  el  desarrollo  de  enseñanzas  de  
especialización  o  actividades  específicas  de  formación,  remitiendo  a  los  Estatutos  de  la  universidad  el  establecimiento  
de  los  procedimientos  de  autorización  de  los  trabajos  y  de  celebración  de  los  contratos,  así  como  los  criterios  para  fijar  el  
destino   de   los   bienes   y   recursos   que   con   ellos   se   obtengan.   Por   su   parte,   el   art.   64   LES   establece   la   posibilidad   de  
explotar   resultados  de   la   investigación  mediante   la  creación  de  empresas   innovadoras  de  base   tecnológica  en   las  que  
puedan  participar   los   investigadores,   lo   que   en   nuestra   opinión  podría   configurarse   como  una   forma  de   retribución  
para  el  investigador  por  los  beneficios  de  explotación  de  su  invención.  
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cincuenta   por   ciento   en   sus   importes   para   las   universidades   públicas,   que   se  
eleva  al   cien  por   cien  cuando  se  acredite  que  antes  de  que   transcurran  cuatro  
años  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  de  patente,  o  tres  años  desde  
la   fecha   de   su   publicación   en   el   BOPI,   se   ha   producido   una   explotación  
económica  real  y  efectiva  de  la  patente.  No  obstante,  las  universidades  habrán  
de   esperar   al   1   de   abril   de   2017   para   empezar   a   beneficiarse   de   estas  
bonificaciones,  puesto  que  son  de  aplicación  para   las  patentes  que  se  soliciten  
con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley.  

  



  

  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

193  

CAPÍTULO  V. ANÁLISIS   DE   LA  REGULACIÓN  DE  
LAS   UNIVERSIDADES   ESPAÑOLAS  
DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

El  objetivo  de   la   tesis  es  el  análisis  del  marco   jurídico  generado  por   las  
universidades   para   regular   su   propiedad   industrial.   Este   marco   está  
configurado  por  normativas  de  dos  niveles:      los  Estatutos  universitarios  y   las  
normas   internas  de  desarrollo.      En   consecuencia,   la   revisión   se   llevará   a   cabo  
atendiendo  a  esta  tipología.  

V.1. LOS  ESTATUTOS  UNIVERSITARIOS  

El  artículo  20  de   la  LP  atribuye  a   las  universidades   la   titularidad  de   las  
invenciones   realizadas   en   el   marco   de   la   función   de   investigación   de   los  
profesores   universitarios,   dentro   del   ámbito   de   sus   funciones   docente   e  
investigadora,   sin   perjuicio   de   lo   que   pueda   haberse   pactado   para   las  
invenciones  obtenidas  en  el  marco  de  contratos  con  terceros.  

La   Ley   incorpora   determinadas   previsiones   sobre   estas   invenciones,  
remitiendo   a   los   estatutos   universitarios   la   regulación   de   dos   aspectos:   la  
participación  de  los  inventores  en  los  beneficios  que  obtenga  la  universidad  de  
la  explotación  o  cesión  de  los  derechos  sobre  las  mismas,  y    la  participación  de  
la   universidad   en   los   beneficios   obtenidos   por   los   inventores   como  
consecuencia   de   la   explotación   de   una   invención   cuya   titularidad   les   haya  
cedido  la  universidad,  en  su  calidad  de  autores.  

Interesa   conocer   en   qué   medida   las   previsiones   estatutarias   en   las   50  
universidades   analizadas481   han   incorporado   los   aspectos   referidos   al   régimen  
de   participación   en   beneficios   derivados   de   las   invenciones,   así   como   las  
previsiones   sobre   el   resto  de   aspectos   contenidos   en   la  LP.     Una   comparativa  
general  entre  las  mencionadas  universidades  se  encuentra  reflejada  en  la  tabla  
que  se  incorpora  al  final  del  presente  apartado.    De  una  observación  global,  se  
aprecian  las  siguientes  situaciones:  

A) Regulación   en   estatutos:   en   esta   situación   nos   encontramos   a   las  
universidades   que   han   abordado   en   sus   estatutos   la   regulación   de   las  

                                                                                                 
481  El  estudio  se  ha  realizado  sobre  las  50  universidades  públicas  españolas,  si  bien  del  análisis  de  la  normativa  interna  
de  desarrollo  que  se  lleva  a  cabo  en  el  punto  V.2  se  ha  excluido  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo  por  su  
carácter  de  organismo  autónomo  adscrito  al  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  
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cuestiones   referidas   a   la   propiedad   industrial482,   reproduciendo   las  
previsiones   que   ya   contiene   la   LP   y   en   algunos   casos   incorporando  
aquéllas  otras  que  debían  ser  objeto  de  desarrollo  estatutario.  

B) Remisión   a   normativas   de   desarrollo:      existe   un   buen   número   de  
universidades   que   han   regulado   en   sus   estatutos   sólo   algunos   de   los  
aspectos   y,   con   carácter   general,   han   preferido   remitir   a   un   posterior  
desarrollo  normativo  interno  la  regulación  de  la  propiedad  industrial483,  
o  hacerlo  de   facto   aunque   esta   remisión  no   se  haya   contemplado   en   los  
estatutos484.  

C) Omisión   de   la   regulación   a   nivel   estatutario:   de   las   universidades  
analizadas,   la   Internacional   de   Andalucía   y   Salamanca   carecen   de  
referencia   alguna   a   la   cuestión   de   la   propiedad   industrial   en   sus  
estatutos.     Otras  universidades485  han  regulado  aspectos  mínimos  en  los  
estatutos,   claramente   insuficientes,   y   a   pesar   de   ello   no   disponen   de  
normativa  de  desarrollo.  

Conviene  examinar  si  la  opción  por  una  de  estas  posibilidades  se  traduce  
en   alguna   ventaja   o   por   el   contrario   supone   algún   inconveniente   apreciables  
para  la  institución.  Es  innegable  que  la  regulación  del  régimen  de  producción  y  
protección  de  invenciones  desarrolladas  en  la  universidad  es  una  cuestión  que  
debe  ser  regulada  por  éstas.    En  primer  lugar  por  el  propio  mandato  de  la  LP.    
En   segundo   lugar   porque,   más   allá   de   esta   concreta   necesidad   legal,   es  
necesario   establecer   un   marco   jurídico   adecuado   que   genere   estabilidad   y  
seguridad   jurídica   a   quienes   intervienen   en   el   proceso   de   producción   y  
protección  de  las  invenciones,  esto  es  a  los  inventores  y  a  la  propia  universidad,  
pero   también   a   quienes   van   a   poder   beneficiarse   de   estas   obtenciones.   No  
podemos  olvidar  que  uno  de  los  objetivos  básicos  de  un  sistema  de  patentes  es  
el  progreso   técnico  y  social,  y  que   la  universidad  está   llamada  a  participar  en  
ese   progreso   produciendo   mejoras   técnicas   a   través   de   la   investigación   y  
transfiriéndolas  a  su  entorno,  a  la  sociedad  que  la  sustenta  aportándole  recursos  

                                                                                                 
482  Se  trata  de  las  universidades  de  Almería,  Burgos,  Complutense  de  Madrid,  Pablo  de  Olavide,  Pública  de  Navarra  y  
València  Estudi  General.  
483 26  universidades  manifiestan  en  sus  estatutos  esta  remisión  a  normas  de  desarrollo,  aunque  en  el  caso  de  la  UNED,  
pese  a  la  referencia,  no  se  dispone  de  esta  normativa.  
484 38  de  las  49  universidades  analizadas  disponen  de  normativa  de  desarrollo  en  materia  de  propiedad  industrial.  
485   En   concreto,   las   universidades   de   La   Rioja   y   Las   Palmas   de   Gran   Canaria;      en   este   último   caso,   los   estatutos  
contemplan  una  posible  cesión  de  la  propiedad  industrial  de  los  resultados  obtenidos  en  el  desarrollo  de  proyectos  fin  
de  carrera  de  los  alumnos.    Sin  embargo,    en  el  proyecto  de  modificación  de  los  estatutos,  de  16  de  noviembre  de  2010  
(pendiente  de   aprobación   a   la   fecha  de   cierre  de   esta   tesis)   se   incluye   expresamente   la   remisión   a  una  normativa  de  
desarrollo  que  apruebe  el  Consejo  de  Gobierno.  
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y   esperando  el   retorno  de  dicha  aportación   en   forma  de  mejoras   técnicas  que  
impulsen  el  progreso.  

En  este  sentido,  la  generación  de  un  entorno  adecuado  para  el  trabajo  de  
los   investigadores  y  para   el   tratamiento  de   sus  obtenciones   facilita   su   labor  y  
promueve   la   transferencia   del   conocimiento   generado   en   el   entorno  
universitario,  beneficiando  a  la  propia  institución,  a  las  empresas,  que  acceden  a  
una  importante  fuente  de  conocimiento  para  mejorar  sus  productos  y  procesos,  
y   a   la   sociedad   en   general,   que   transforma   esas  mejoras   en   avances   técnicos,  
económicos  y  humanos.  

Resulta  pues  necesario  que  las  universidades  establezcan  el  marco  en  el  
que  van  a  desarrollar  esta  importante  función  de  generación  y  transferencia  de  
conocimiento.   La   falta   de   regulación   no   puede   sino   generar   un   entorno  
inseguro  y,  por  tanto,  poco  apropiado  para  llevar  a  cabo  la  producción  y  gestión  
de   su   propiedad   industrial.   Los   investigadores   necesitan   conocer   cómo   les  
afectan  las  cuestiones  derivadas  de  los  aspectos  relacionados  con  la  producción  
de   invenciones   en   el   ejercicio  de   sus   funciones.   Las   empresas   requieren   tener  
certeza  sobre  las  condiciones  en  las  que  pueden  contratar  con  la  universidad  la  
cesión  de   títulos  de  protección   industrial   o   el   desarrollo  de  una   investigación  
para  la  obtención  de  resultados  que  resuelvan  problemas  técnicos.  De  la  misma  
manera,  la  sociedad  demanda  a  la  universidad  que  aproveche  los  recursos  que  
se  le  ofrecen  y  que  rinda  cuenta  de  sus  resultados.  

En  nuestra  opinión,  existen  pues  pocas  dudas  acerca  de  la  conveniencia,  
si  acaso  necesidad,  de  que  las  universidades  tomen  conciencia  de  la  importancia  
de   disponer   de   un  marco   regulatorio   adecuado   sobre   la   propiedad   industrial  
que  producen.  Otra  cuestión  es  si  resulta  más  apropiado  abordar  esa  regulación  
por  vía  estatutaria,  si  aporta  alguna  ventaja  llevarla  a  cabo  mediante  desarrollos  
normativos  específicos  o  si  se  aprecia  indiferente  hacerlo  de  una  u  otra  forma.  

Los  estatutos  de  una  universidad  son  su  norma  básica  de  autogobierno.  
En   ellos   se   contienen   los   aspectos   esenciales   de   composición,   organización   y  
funcionamiento  de  la  universidad.  En  este  sentido,  la  inclusión  de  la  regulación  
correspondiente   a   la   propiedad   industrial   es   acertada.   Otra   ventaja   de   su  
incorporación   a   los   Estatutos   es   que   aumentan   las   garantías   para   el   personal  
investigador,   puesto   que  una  posible  modificación   requeriría   un  proceso  más  
abierto  y  transparente  para  la  comunidad  universitaria  que  el  de  modificación  
de   una   normativa   interna.  Conviene   además   recordar   que   la   transferencia   de  
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conocimiento,  de  la  que  la  propiedad  industrial  se  configura  como  una  de  sus  
manifestaciones,  es  apreciada  como  parte  esencial  de   la   tercera  misión  que   las  
universidades   deben   atender,   junto   con   las   tradicionales   de   docencia   e  
investigación.   En   la  medida   en   la   que   contribuye   al   desarrollo  de  una  de   sus  
principales  funciones,  es  una  cuestión  que  no  puede  ser  ajena  a  las  previsiones  
estatutarias  de  las  universidades.  

Sin   embargo,  precisamente  por   su   carácter  de  norma  básica  que   regula  
los   aspectos   esenciales,   los   estatutos   universitarios   son   normas  muy   estables,  
que   requieren   de   un   proceso   de   aprobación   o  modificación   largo   y   complejo  
que  debe  contar  con  el  concurso  y  participación  de  la  comunidad  universitaria.  
En   consecuencia,   la   inclusión   en   los   mismos   de   aspectos   concretos   sobre   la  
propiedad   industrial   impide   que   estos   aspectos   puedan   modificarse  
rápidamente,  en  caso  de  tener  que  adaptarse  a  cambios  en  las  condiciones  del  
entorno   o   a   nuevas   orientaciones   estratégicas   en   esta  materia   por   parte   de   la  
institución.    Esta  sería  la  principal  desventaja  de  incorporar  en  los  estatutos  una  
regulación   detallada   de   la   propiedad   industrial.      Por   su   parte,   aquellas  
universidades   que   se   limitan   a   prever   en   los   estatutos   sólo   los   aspectos  más  
importantes   y   remiten   la   cuestión   al   desarrollo   normativo   que   efectúen   los  
órganos  de  autogobierno  de  la  institución,  disponen  de  un  margen  de  maniobra  
más   ágil   para   modificar   las   condiciones   que   regulan   la   materia.      Podrían  
modificar   fácilmente   las   estructuras   de   gestión,   los   procedimientos,   los  
porcentajes   de   participación   y   cualquier   otro   aspecto   cuya   regulación   no   se  
hubieran   reservado   para   sí   los   estatutos.      Como   se   ha   indicado   al   inicio   del  
presente  apartado,  esa  ha  sido  la  posición  de  las  universidades  examinadas,  de  
forma   ampliamente   mayoritaria.      Una   opción   recomendable,   a   nuestro  
entender,   sería   trasladar   a   los   estatutos   el   reconocimiento   de   los   aspectos   ya  
previstos  en  la  LP,  remitiendo  a  otra  normativa  el  desarrollo  de  los  mismos,  o  
las   previsiones   sobre   aspectos   no   contemplados   en   la   LP   que   la   universidad  
pretenda  regular.  

Valoradas   las   diferentes   opciones   de   partida   en   cuanto   a   la   forma   de  
regular  la  cuestión  en  el  ámbito  de  la  universidad,  interesa  centrar  el  análisis  en  
el  contenido  de  dicha  regulación.    En  este  apartado,  se  revisa  exclusivamente  el  
contenido   de   los   estatutos,   en   tanto   que   la   revisión   de   las   normativas   de  
desarrollo   se   abordará   en   el   apartado   siguiente.      La   revisión   se   realiza  
atendiendo   a   tres   grupos   de   cuestiones.   El   primero   aborda   las   previsiones  
estatutarias  referidas  a  las  cuestiones  ya  reguladas  por  la  LP.    En  segundo  lugar,  
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se  observa  el  contenido  de  los  estatutos  respecto  de  los  aspectos  que  la  LP  deja  a  
la   determinación   que   lleven   a   cabo   las   universidades   en   sus   estatutos.      Por  
último,  se  examinan  aspectos  no  mencionados  en  la  LP,  pero  cuya  regulación  sí  
han  abordado  algunos  estatutos  universitarios.  

V.1.1. ASPECTOS  REGULADOS  EN  LA  LEY  DE  PATENTES  

Algunas   universidades   han   trasladado   a   sus   estatutos   determinadas  
cuestiones  que  ya  se  encuentran  recogidas  en  la  LP,  como  la  titularidad  de  las  
invenciones  de  sus  profesores,  el  derecho  del  autor  a  ser  reconocido  como  tal,  la  
obligación   de   comunicar   las   invenciones,   el   derecho   de   los   inventores   a   la  
participación  en  beneficios,  la  posible  cesión  de  la  titularidad  de  una  invención  
a  sus  autores  y  el  régimen  de  titularidad  sobre  las  invenciones  realizadas  en  el  
marco  de  un  contrato.  

A) Titularidad   de   las   invenciones.      Según   lo   previsto   en   la   LP,   las  
invenciones   que   lleven   a   cabo   los   profesores   universitarios   dentro   del  
ámbito   de   sus   funciones   docente   e   investigadora   corresponden   a   la  
universidad.    Esta  atribución  de  titularidad  se  contempla  en  los  estatutos  
de  veintitrés  universidades486.  

B) Derecho   al   reconocimiento   de   la   autoría.      Aunque   fuera   del   título  
dedicado   específicamente   a   las   invenciones   laborales,   la   LP   otorga   al  
inventor  el  derecho  a  ser  reconocido  como  tal.     Ocho  universidades  han  
recogido  en  sus  estatutos  esta  previsión  expresa  del  artículo  14  de  la  LP,  
incorporando  el  derecho  del  profesor    a  ser  reconocido  como  autor  de  la  
invención487.    

C) Obligación   de   comunicar   las   invenciones.      La   LP   establece   que   el  
profesor  está  obligado  a  comunicar   inmediatamente  a   la  universidad   la  
obtención   de   una   invención   cuya   titularidad   corresponda   a   la   misma,  
esto   es,   una   invención   obtenida   por   un   profesor   universitario   en   el  
ejercicio   de   sus   funciones   de   investigación,   dentro   del   ámbito   de   sus  
funciones   docente   e   investigadora.      Este   aspecto   es   recogido  

                                                                                                 
486  Almería,  Autónoma  de  Barcelona,  Burgos,  Cádiz,  Cantabria,  Castilla  la  Mancha,  Córdoba,  Granada,  Jaén,  La  Laguna,  
La  Rioja,   Lleida,  Miguel  Hernández,   Pablo  de  Olavide,   País  Vasco,   Politécnica   de  Catalunya,   Politécnica   de  Madrid,  
Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Pública  de  Navarra,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  Zaragoza.  
487   Universidades   de   Almería,   Cantabria,   Illes   Balears,   Lleida,   País   Vasco,   Politécnica   de   Madrid,   Santiago   de  
Compostela  y  Valladolid.  
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expresamente  en  pocos  estatutos  universitarios  revisados,  de  forma  que  
sólo  seis  universidades  lo  han  incorporado488.  

D) Derecho  de   los   inventores  a   la  participación  en  beneficios.  En   lo  que  se  
refiere   a   este   punto,   el   régimen   específico   de   las   invenciones  
universitarias  se  separa  del  general  aplicable  a  las  invenciones  laborales,  
en  el  que  el  trabajador  no  tiene  derecho,  en  general,  a  una  remuneración  
complementaria  por  la  invención.  Sin  embargo,  seguramente  por  razones  
históricas   y   por   la   consideración   de   los   profesores   universitarios   al  
margen   del   régimen   laboral   general,   el   artículo   20   LP   reconoce   a   los  
profesores   el   derecho   a   participar   en   los   beneficios   que   obtenga   la  
universidad   por   la   explotación   o   cesión   de   los   derechos   sobre   las  
invenciones.      Un   total   de   nueve   universidades489   han   incluido  
expresamente  en  sus  estatutos  el  reconocimiento  de  este  derecho.  

E) Cesión   de   la   titularidad   a   los   inventores.   Sobre   la   posible   cesión   de   la  
titularidad   a   los   profesores   inventores,   sólo   tres   universidades490   la  
recogen   expresamente   en   sus   estatutos.         En   dos   casos,   trasladando   la  
previsión  de  la  LP  sobre  las  cesiones,  de  forma  que  se  prevé  la  reserva  de  
una   licencia   no   exclusiva,   intransferible   y   gratuita   de   explotación,   de  
manera  taxativa  en  el  caso  de  la  Universitat  de  Lleida  y  posible  en  la  U.  
de   Zaragoza.      En   el   caso   de   la   U.   de   Burgos,   los   estatutos   no   recogen  
expresamente   una   reserva   de   licencia,   pero   sí   el   derecho   de   la  
universidad   a   la   participación   en   beneficios491.   Además   de   estas  
universidades,   la   de   València   Estudi   General   también   prevé   en   sus  
estatutos  la  necesaria  reserva  de  licencia  por  cesión  a  los  inventores,  pese  
a  no  haber  contemplado  la  figura  de  la  cesión.  

F) Invenciones  realizadas  en  el  marco  de  un  contrato.  En  lo  que  se  refiere  a  
las  invenciones  obtenidas  en  el  marco  de  un  contrato  con  un  ente  público  
o  privado,  la  LP  establece  que  deberá  especificarse  en  el  mismo  a  cuál  de  
las   partes   corresponderá   la   titularidad   de   la   invención.      A   pesar   de   la  
literalidad   de   la   ley,   que   parece   indicar   la   necesaria   atribución   de   la  
titularidad  en  su  totalidad  a  una  de  las  partes,  es  obvio  que  el  régimen  de  

                                                                                                 
488  Universidades  de  Burgos,  Cantabria,  La  Laguna,  Miguel  Hernández,  Pública  de  Navarra  y  Zaragoza.  
489   Se   trata   de      las   universidades   de  Burgos,  Córdoba,  Granada,   Jaume   I,   La   Laguna,  Miguel  Hernández,   Pública   de  
Navarra,  Valladolid  y  Zaragoza.  
490  Universidades  de  Burgos,  Lleida  y  Zaragoza.  
491  Fijados  estatutariamente  en  un  mínimo  del  25%.  
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cotitularidad   entre   la  universidad  y   el   ente   o   entes   contratantes   es  una  
alternativa  válida  que  puede  contemplarse.  

Un   total   de   dieciocho   universidades492   han   reflejado   en   sus  
estatutos   la  necesaria  existencia  en   los   contratos  que   se  establezcan  con  
terceros  de  una  cláusula  que  determine  la  atribución  de  la  titularidad  de  
las   invenciones   que   pudieran   resultar   de   la   ejecución  de   los  mismos493.  
Cinco   de   estas   universidades494   prevén   la   posibilidad   de   que   dicha  
cláusula   no   se   incluya   en   el   contrato,   pese   a   resultar   necesaria,  
resolviendo   la   carencia   mediante   la   asignación   a   la   universidad   de   la  
titularidad,   en   defecto   de   previsión   contractual   en   contrario.      Otras  
cuatro   universidades   operan   de   la   misma   manera   y   se   reservan   la  
titularidad  de   las   invenciones   realizadas   en   el   ámbito   de   contratos   con  
otros   entes,   cuando   no   esté   fijada   en   dichos   contratos   la   atribución   de  
titularidad,   aunque   no   hayan   previsto   en   sus   estatutos   la   existencia  
obligatoria   en   estos   contratos   de   una   cláusula   que   regule   a   quién  
corresponde  la  titularidad495.  

Nos  llama  la  atención  que  las  universidades,  con  carácter  general,  
se   atribuyan   la   titularidad  de   las   invenciones  obtenidas   en   el  marco  de  
un  contrato  con   terceros,  cuando  dicho  contrato  carezca  de  previsión  al  
respecto.      En   primer   lugar,   la   LP   establece   la   obligatoriedad   de   prever  
esta  cuestión  en  los  contratos.    En  segundo  lugar,  en  la  mayoría  de  casos,  
el  coste  de  la  investigación  que  lleva  a  cabo  la  universidad  bajo  contrato  
se  asume  por  las  empresas  contratistas,  por  lo  que  parece  razonable  que  
pueda   resarcirse   obteniendo   la   titularidad   de   los   resultados.      Sin  
perjuicio  de   ello,   también   es   razonable  que   la  universidad  mantenga   la  
posibilidad   de   uso   de   dichos   resultados   con   fines   docentes   y   de  
investigación496.  

                                                                                                 
492   Universidades   Autónoma   de   Barcelona,   Cantabria,   Castilla   la   Mancha,   Complutense   de   Madrid,   Extremadura,  
Jaén,Girona,   Illes   Balears,   Jaume   I,   La   Laguna,   La   Rioja,   León,   Miguel   Hernández,   Nacional   a   Distancia,   Pablo   de  
Olavide,  Pompeu  Fabra,  Pública  de  Navarra  y  Rovira  i  Virgili.  
493  Se  asimila  a  esta   situación   la   referencia  a   la  determinación  de   la   titularidad  según   lo  previsto  en   los   contratos   con  
terceros.  
494  Universidad  de  Cantabria,  Castilla  la  Mancha,  Miguel  Hernández,  Pompeu  Fabra  y  Pública  de  Navarra.  
495  Universidad  de  Burgos,  Politécnica  de  Madrid,  València  Estudi  General,  Zaragoza  y  Cádiz.  
496  REDOTRI,  La   I+D  bajo   contrato.  Aspectos   jurídicos  y   técnicos,   2a  ed.,  CRUE,  Madrid,  2010,  pp.  25-‐‑26.     Si   la  aportación  
financiera  de   la   empresa   contratista  no   cubre   el   coste  de   la   investigación,   la  Universidad  podría  optar  por   asumir   la  
titularidad  y  compensar  adecuadamente  a  la  empresa  o  ceder  la  tecnología  a  cambio  de  una  compensación  en  función  
de   los   resultados   de   explotación.      En   el   caso   de   resultados   obtenidos   en   proyectos   de   investigación   colaborativa,   la  
cotitularidad,  en  la  proporción  que  se  determine,  sería  la  opción  más  adecuada.  
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Teniendo  en  cuenta  estas  consideraciones,  en  nuestra  opinión,  las  
previsiones   de   este   tipo,   que   intentan   ser   garantistas,   pueden   acabar  
generando   desconfianza   entre   los   potenciales   contratistas,   porque  
colocan  a  las  partes  en  una  posición  desequilibrada  sin  razones  para  ello,  
de   forma   que   puede   dificultar   el   acercamiento   a   la   universidad   de  
pequeñas   y   medianas   empresas,   en   la   mayoría   de   los   casos  
desconocedoras   del   entramado   jurídico   que   regula   este   tipo   de  
relaciones.  

Pensamos   que   la   universidad   debe   tener   el   conocimiento   y   los  
recursos  suficientes  para  asegurarse  de  que  se  incorpora  en  los  contratos  
una  cláusula  que  regule  la  atribución  de  la  titularidad  de  las  invenciones  
que   se   obtengan   en   el   marco   de   los   mismos,   debiendo   cargar   con   la  
distribución  de  la  titularidad  con  la  contraparte  cuando  dicha  cláusula  no  
exista.    Entendemos  que,  en  defecto  de  previsión  expresa  en  el  contrato,  
la   titularidad   debe   corresponder   al   contratista,   al   menos   en   la   parte  
equivalente   al   grado   de   aportación   de   los   recursos   utilizados   para   la  
obtención  de  la  invención.  

Es  evidente  que  el  único   tratamiento  que  pueden  hacer   los  estatutos  de  
las   cuestiones   ya   reguladas   por   la   LP   se   limita   a   trasladar   al   entorno  
universitario   los   preceptos   de   esta   sobre   las   cuestiones   comentadas,   sin   que  
quepa  establecer  por  vía  estatutaria  una  regulación  contraria  a   lo  que  en  cada  
caso  indique  la  LP.    En  este  sentido,  podría  parecer  irrelevante  la  incorporación  
de  estas  materias  en  los  estatutos.    Sin  embargo,  opinamos  que  es  recomendable  
que   en   la   normativa   básica   de   la   universidad   se   encuentren   recogidos   los  
aspectos   fundamentales   sobre   propiedad   industrial,   para   conocimiento   de   la  
comunidad  universitaria  y  de   cualquier   actor   externo  y   como  garantía  de   sus  
derechos.    No  obstante  lo  anterior,  debe  tenerse  en  cuenta  que  si  se  incorporan  
estas  previsiones,  los  estatutos  podrían  quedar  obsoletos  ante  una  modificación  
de   la  normativa  general  de  patentes.     Para  evitarlo,   según  nuestro   criterio,   en  
los   estatutos   deberían   reflejarse   exclusivamente   los   aspectos   declarativos  
esenciales   de   la   normativa   de   patentes,   remitiendo   a   un   desarrollo   interno   la  
incorporación   de   los   detalles.      De   esta   forma,   la   universidad   podría   adaptar  
rápidamente  su  normativa  a  cualquier  cambio  que  se  produjera  en  la  normativa  
sobre  patentes.  

En   consecuencia,   consideramos   que   los   estatutos   deberían   prever  
expresamente,   por   su   mayor   vocación   de   permanencia,      cuestiones   como   la  
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titularidad   de   la   universidad   sobre   las   invenciones   de   sus   profesores,   en   los  
términos   establecidos   en   la   normativa   general   sobre   patentes,   el   derecho   del  
autor  a  ser  reconocido  como  tal,  la  obligación  de  comunicar  las  invenciones  y  el  
derecho  genérico  a  participar  en  los  beneficios  que  se  deriven  de  las  mismas.  

Por   otra   parte,   aspectos   como   la   posible   cesión  de   la   titularidad  de   las  
invenciones   a   los   inventores   y   las   previsiones   sobre   la   titularidad   de   las  
invenciones   desarrolladas   en   el   marco   de   contratos   y   el   porcentaje   de  
distribución   de   beneficios,   por   encontrarse   más   sujetas   a   la   orientación  
estratégica   de   la   institución,   deberían,   en   nuestra   opinión,   remitirse   a   un  
posterior  desarrollo  normativo  interno.  

V.1.2. ASPECTOS   CUYO   DESARROLLO   REMITE   LA   LEY   DE  
PATENTES  A  LOS  ESTATUTOS  UNIVERSITARIOS  

Existen  dos  cuestiones  cuya  concreción  encarga  la  LP  a  las  universidades,  
a   través   de   sus   estatutos.      Se   trata   del   régimen   de   participación   de   los  
inventores   en   los   beneficios   derivados   de   la   invención   y   del   porcentaje   de  
participación   de   la   universidad   en   los   beneficios   que   obtenga   el   inventor,  
cuando  la  universidad  haya  cedido  la  invención  a  sus  autores.  

V.1.2.1. Modalidades  y  cuantía  de  la  participación  de  los  inventores  en  los  
beneficios  

La  LP  reconoce  el  derecho  de  los  profesores  universitarios  a  participar  en  
los  beneficios  derivados  de  la  explotación  o  cesión  por  parte  de  la  universidad  
de  los  derechos  sobre  una  invención  que  hayan  llevado  a  cabo  aquellos  y  cuya  
titularidad  corresponda  a  la  universidad.    No  obstante,  fía  la  determinación  de  
las   modalidades   y   cuantía   de   esta   participación   a   lo   que   regulen   las  
universidades  en  sus  estatutos.  Observamos  la  siguiente  situación:  

A) Universidades  que  incorporan  en  sus  estatutos  la  cuestión  del  porcentaje  
de   participación   en   beneficios   que   corresponde   al   inventor497:   A  
excepción  de  las  universidades  de  La  Laguna  y  Pública  de  Navarra,  que  
establecen   porcentajes   de   participación   del   33   y   40   por   ciento,  
respectivamente,   el   resto   asignan   al   inventor   una   participación   igual   o  

                                                                                                 
497  En  total  11:  universidades  Autónoma  de  Madrid,  Burgos,  Complutense  de  Madrid,  Córdoba,  Granada,  La  Laguna,  
Pablo  de  Olavide,  Politècnica  de  Catalunya,  Pública  de  Navarra,  València  Estudi  General  y  Valladolid.  
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superior  al  50  por  ciento  de  los  beneficios498.    No  obstante,  en  los  casos  de  
la  Complutense  de  Madrid,  Autónoma  de  Madrid   y  Pablo  de  Olavide,  
este  porcentaje  puede  ser  modificado,  en  cualquier  sentido  y  por  acuerdo  
del   Consejo   Social   en   el   primer   caso,   y   sólo   a   la   baja   en   el   caso   de   la  
Autónoma   de   Madrid   y   de   la   Pablo   de   Olavide,   cuyos   estatutos  
establecen   que   la   universidad   participará,   como   mínimo,   del   50   por  
ciento  de  los  beneficios.  

B) Universidades  que  no  han  regulado  esta  cuestión  en  sus  estatutos  y  no  
disponen   de   normativa   sobre   propiedad   industrial499:   Además   de   estar  
incumpliendo   el  mandato   de   la   LP,   esta   carencia   de   regulación   genera  
una   situación   de   inseguridad   jurídica   para   los   inventores   de   estas  
universidades,  que  no  pueden  conocer  a  priori  y  con  carácter  general  cuál  
es  el  porcentaje  de  participación  en  beneficios  que   les   corresponde.     En  
nuestra   opinión,   estas   universidades   deben   resolver   esta   situación   a   la  
mayor   brevedad   posible,   regulando   el   porcentaje   de   beneficios   que  
corresponde   a   los   inventores   en   sus   estatutos   o   en   normativas  
específicas.  

C) El  resto  de  universidades500  no  mencionan  en  sus  estatutos  el  porcentaje  
de  participación  en  beneficios  que  corresponde  al  inventor,  incorporando  
esta  cuestión  en  las  normativas  internas  sobre  propiedad  industrial.  

Con  respecto  a  la  valoración  de  las  posturas  expuestas  en  los  puntos  A)  y  
C),   reiteramos   aquí   la   recomendación   que   se   ha   hecho   con   anterioridad   para  
que  la  regulación  estatutaria  se  limite  a  los  aspectos  esenciales  de  la  normativa  
sobre  patentes.    En  el  caso  de  la  participación  en  beneficios  entendemos  que  los  
estatutos   han   de   prever   exclusivamente   el   derecho   genérico   del   autor   de   la  
invención,   mientras   que   la   concreción   de   la   modalidad   y   cuantía   de   la  
participación  del   inventor  en  los  beneficios  obtenidos  por  la  explotación  de  su  
invención  ha  de  realizarse  mediante  un  desarrollo  normativa  interno  posterior.  
Y  ello  por  cuanto  consideramos  que  la  remisión  explícita  que  efectúa  la  LP  a  los  
estatutos   debemos   entenderla   hecha   al   ámbito   normativo   propio   de   la  

                                                                                                 
498  Se  incluye  a  la  U.  de  Granada,  cuyos  estatutos  indican  que  el  inventor  podrá  percibir  la  remuneración  máxima  que  
permita  la  normativa  vigente.  
499   Es   el   caso   de   las   universidades   de   Almería,   Internacional   de   Andalucía,   La   Rioja,   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,  
Nacional  de  Educación  a  Distancia,  Rovira  i  Virgili  y  Salamanca.  
500  Un  total  de  32  universidades.  
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universidad,  por  lo  que  pensamos  que  la  regulación  por  vía  normativa  distinta  
a  los  estatutos  cumple  con  el  mandato  de  la  LP501.  

En  lo  que  se  refiere  al  porcentaje  concreto  de  participación  en  beneficios,  
conviene  hacer   algunas   consideraciones.     Un  porcentaje  de  beneficios   elevado  
para   el   inventor   está   sobrevalorando   los   beneficios   que   éste   obtiene   de   su  
actividad  investigadora.  La  universidad,  y  por  extensión  la  sociedad,  no  reciben  
retorno   suficiente   de   la   inversión   que   realizan   en   fondos   y   recursos   públicos  
cuya   utilización   ha   sido   esencial   en   la   obtención   de   la   invención.      Además,  
estimamos  que  una  compensación  de  tanta  magnitud  en  términos  económicos  
podría  estimular  en  exceso  la  orientación  de  la  dedicación  del  profesorado  hacia  
determinado  perfil   investigador,  y  provocar  un  desinterés  por  la   investigación  
con  menor  probabilidad  de  resultados  patentables,  así  como  un  descuido  de  la  
debida  dedicación   a   las   labores  docentes  y  de  gestión   en   el   caso  del  personal  
que   no   sea   exclusivamente   investigador.      Por   otro   lado,   un   porcentaje   de  
beneficio  para  la  universidad  excesivamente  elevado  corre  el  riesgo  de  eliminar  
el  incentivo  que  pueden  tener  los  investigadores  en  la  obtención  de  resultados  
viables  en  términos  de  propiedad  industrial.  Debe  recordarse  que  la  experiencia  
investigadora  en  el  ámbito  universitario  no  ha  estado  tradicionalmente  alineada  
con  la  protección  de  los  resultados  de  la  investigación  y  aún  hoy  en  día  existen  
notables   resistencias.      Creemos   pues   que   es   importante   la   existencia   de   un  
acicate  a  la  labor  investigadora  que  pueda  producir  resultados  patentables.    

Por   las   razones   anteriores   opinamos  que   el   régimen  de  distribución  de  
beneficios  entre  la  universidad  y  el  inventor  debe  atribuir  a  cada  uno  de  ellos,  
con  carácter  general,  porcentajes  sobre  el  60  y  40  por  ciento  respectivamente,  en  
atención   a   la   importancia   cualitativa   del   papel   que   cada   parte   juega   en   el  
proceso  de  obtención  de  la  invención  y  de  explotación  de  la  patente.    Con  esta  
distribución,   se   consigue  un   adecuado   equilibrio   entre   los   intereses  de   ambas  
partes.   Determinado   el   porcentaje   general,   la   posibilidad   de   efectuar  
modificaciones   tiene,  a  nuestro   juicio,  sentido  en  el  caso  de  que  se  vinculen  al  
importe  de  los  beneficios,  y  siempre  que  la  modificación,  a  partir  de  un  importe  
determinado,   incremente   gradualmente   el   porcentaje   correspondiente   a   la  
universidad.      Por   el   contrario,   no   es   conveniente,   según   nuestro   parecer,   la  
minoración  del  porcentaje  de  beneficios  correspondiente  a  la  universidad  por  la  
participación   del   inventor   en   los   gastos.      En   todo   caso,   si   esta   previsión   se  

                                                                                                 
501  La  LP2015  abraza  este  criterio  y  sustituye   la  remisión  a   los  estatutos  universitarios  por  un  acuerdo  del  Consejo  de  
Gobierno.  
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incorpora,  debe  ser  con  la  garantía  de  que  no  ocasione  perjuicio  económico  a  la  
universidad.    

V.1.2.2. Participación  de  la  universidad  en  los  beneficios  derivados  de  las  
invenciones  cedidas  a  los  autores  

En   lo   que   se   refiere   a   la   determinación   de   la   participación   de   la  
universidad   en   los   beneficios   derivados   de   la   explotación   de   una   invención  
cuya   titularidad   ha   cedido   a   los   inventores,   cuestión   que   la   LP   traslada   a   la  
regulación  estatutaria  de  cada  universidad,  nos  encontramos  con  una  situación  
parecida  a  la  del  apartado  anterior.  

Existen   universidades   que   han   abordado   la   participación   de   la  
universidad   en   los   beneficios   en   sus   estatutos:      Burgos,   Lleida,   Pública   de  
Navarra   y   València   Estudi   General.      En   los   casos   de   Burgos   y   Pública   de  
Navarra   se   concretan   los   porcentajes   en   sus   estatutos.      La   primera   de   ellas  
establece  una  participación  mínima  para  la  universidad  equivalente  al  25%  por  
ciento   de   los   beneficios,   en   tanto   que   la   universidad   navarra   determina   un  
porcentaje  de  participación  fijo,  correspondiente  al  30  por  ciento.  En  el  caso  de  
Burgos,   la   fijación   de   un   porcentaje   mínimo   blinda   la   posición   de   la  
universidad,   de   forma   que   no   pueda   regularse   a   la   baja   en   la   normativa   de  
desarrollo   que   elabore   la   universidad.     A   nuestro   parecer,   la   inclusión   de   un  
porcentaje   concreto   en   los   estatutos,   como   se   ha   venido   comentando,   supone  
dotarle   de   una   rigidez   excesiva   que   impedirá   a   la   universidad   adaptarse   a  
cambios  normativos  o  de  estrategia  con  la  suficiente  agilidad.  

El   resto   de   universidades   carecen   de   regulación   estatutaria   sobre   este  
aspecto.    De  ellas,  existen  casos  en  los  que  no  se  regula  la  cuestión  ni  siquiera  en  
la   normativa   de   desarrollo,   bien   por   carecer   de   ella   o   bien   por   no   haber  
incorporado  en   la  misma  estas  previsiones502.  Esta   situación  provoca  un  vacío  
legal  sobre  la  participación  que  corresponde  a  la  universidad  en  casos  de  cesión  
de   las   invenciones   a   los   autores,   que   nos   parece,   además   de   contrario   a   lo  
previsto   en   la  LP,  muy  desacertado.  Probablemente   estas  universidades   están  

                                                                                                 
502  Las  universidades  que  no  han  regulado  la  participación  en  beneficios  derivada  de  invenciones  cedidas  al  autor  en  sus  
estatutos   y   no   disponen   de   normativa   de   desarrollo   son   las   universidades   de   Almería,   Autónoma   de   Madrid,  
Complutense  de  Madrid,   Internacional  de  Andalucía,   Internacional  Menéndez  Pelayo,  La  Rioja,  Las  Palmas  de  Gran  
Canaria,  León,  Nacional  de  Educación  a  Distancia,  y  Salamanca.    Las  que  no  contemplan  este  aspecto  en  sus  estatutos  ni  
en   la   normativa   específica,   a   pesar   de   disponer   de   ella,   son   las   universidades   Autónoma   de   Barcelona,   Carlos   III,  
Castilla   la   Mancha,   Córdoba,   Granada,   Illes   Balears,   Murcia,   País   Vasco,   Politècnica   de   Catalunya,   Politécnica   de  
Madrid,  Politècnica  de  València,  Rovira  i  Virgili  y  Zaragoza.     En  el  caso  de  Málaga,  aunque  no  dispone  de  normativa  
específica  sobre  propiedad  industrial,  regula  la  participación  en  beneficios  por  cesión  en  otra  disposición  interna.  
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resolviendo  la  carencia  mediante  la  determinación  del  porcentaje  y  condiciones  
en  el  acuerdo  de  cesión  a  los  inventores,  pero  sería  preferible  que  esta  materia  
estuviera   regulada   con   carácter   general   y   no   se   atendiera   caso   a   caso.      En   el  
resto  de  casos,  los  porcentajes  de  participación  de  la  universidad  se  regulan  en  
las  normativas  internas  sobre  propiedad  industrial.  En  cuanto  a  la  opción  de  la  
ubicación   normativa   de   la   cuestión,   en   nuestra   opinión   la   regulación   en  
normativa   específica   de   desarrollo   aporta   ventajas   a   la   institución.      Por   una  
parte,   dispone   de   una   ordenación   que   clarifica   a   todos   los   interesados   las  
condiciones  en  las  que  la  universidad  es  partícipe  de  estos  beneficios,  y  por  otra  
permite   una   capacidad   de   adaptación   mucho   mayor   que   si   la   previsión   se  
incorpora  en  los  estatutos.  

V.1.3. ASPECTOS   NO   MENCIONADOS   EN   LA   LEY   DE  
PATENTES   REGULADOS   EN   ESTATUTOS  
UNIVERSITARIOS  

Además  de   las  cuestiones  abordadas  por   la   ley,  bien  para   incorporarlas  
directamente   o   bien   para   exhortar   a   las   universidades   a   regularlas   por   vía  
estatutaria,   existen   otras   que,   sin   figurar   expresamente   en   la   LP,   han   sido  
contempladas   por   algunos   estatutos   universitarios.      Para   su   revisión,   se   han  
agrupado  por  su  temática,  atendiendo  a  su  relación  con  el  procedimiento,  a  su  
carácter   económico,   de   reconocimiento   de   resultados   o   a   la   tipología   de   los  
inventores.  

V.1.3.1. Aspectos  de  carácter  procedimental  

Aunque   de   forma   claramente   minoritaria,   algunas   universidades  
incorporan   expresamente   en   sus   estatutos   la   atribución   a   una   unidad  
administrativa  especializada,  dentro  de  su  estructura  organizativa,  de  la  gestión  
de   la   propiedad   industrial   que   se   genere   en   el   ámbito   de   las   mismas503.   En  
algunos   casos   se   regulan   aspectos   de   carácter   procedimental,   como   la  
determinación   del   plazo  máximo   de   que   dispone   la   universidad   para   decidir  
sobre  la  protección  de  una  invención  cuya  titularidad  le  corresponde,  que  se  ha  
llevado  a  cabo  en  los  estatutos  de  la  U.  Miguel  Hernández  y  de  la  U.  Pública  de  
Navarra,   fijando   dicho   plazo   en   ambos   casos   en   dos   meses.   Igualmente,   se  
reglamentan  materias   como   la   cesión   automática   a   los   inventores,  prevista   en  

                                                                                                 
503  Es  el   caso  de   las  universidades  de  Cádiz,  Complutense  de  Madrid,  Nacional  de  Educación  a  Distancia  y  Pablo  de  
Olavide.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

206  

los   estatutos   de   la   U.   Pública   de   Navarra,   de   los   derechos   de   explotación   o  
cesión  en   los  países  y  períodos  en   los  que   la  universidad  no  se  comprometa  a  
mantener  los  derechos  sobre  la  invención.  

Como   hemos   visto,   son   pocas   las   universidades   que   han   prestado  
atención   en   los   estatutos   a   las   cuestiones  de   tipo  procedimental.      La   inmensa  
mayoría,   con  buen   criterio,   en  nuestra  opinión,  han  eludido  estos   aspectos   en  
sus  estatutos  y,  en  su  caso,  los  han  desarrollado  a  través  de  normativas  internas.  

Los   estatutos   universitarios,   como   norma   básica   de   autogobierno   de   la  
institución,   contienen   los   aspectos   esenciales   de   organización,   funciones,  
principios  y  estructura  de  la  universidad.     A  nuestro  entender,  el  único  de  los  
aspectos  mencionados  que  tiene  cabida  en  los  estatutos  es  la  existencia  de  una  
unidad   administrativa   específicamente   encargada   de   los   temas   de   propiedad  
industrial.    Para  el  resto  de  materias,  los  estatutos  no  son  el  instrumento  jurídico  
adecuado,   puesto   que   no   es   acertado   que   contengan   referencias   a  
procedimientos   de   funcionamiento   concretos.      La   regulación   de   estos  
procedimientos   requiere   un   nivel   de   detalle   y   un  dinamismo  que   están   fuera  
del  alcance  de  los  estatutos.    Por  esta  razón,  entendemos  que  todas  las  materias  
relacionadas   con   los   procedimientos   sobre   propiedad   industrial   deben   estar  
previstas   en   una   normativa   específica   aprobada   por   la   universidad.      La  
situación  a  nivel  de  normativas  se  examinará  en  el  apartado  correspondiente.  

V.1.3.2. Aspectos  económicos  

Aunque  pocas,   existen  universidades   que   han  previsto   en   los   estatutos  
cuestiones  de  carácter  económico  relacionadas  con  su  propiedad  industrial.  Un  
total  de   seis  universidades  han  atribuido  a   las  unidades   internas   relacionadas  
con   la   invención   una   participación   en   los   beneficios   correspondientes   a   la  
universidad504.  

Entraría  también  dentro  de  este  apartado  la  declaración  que  incorpora  la  
Universitat  de  València  Estudi  General,   relativa  a   la  asunción  por   su  parte  de  

                                                                                                 
504  La  U.  de  Granada  adjudica  un  tercio  de  la  parte  no  correspondiente  al  inventor  al  departamento  o  instituto  donde  se  
haya  llevado  a  cabo  la  invención;  la  U.  de  la  Laguna  distribuye  por  terceras  partes  los  beneficios  entre  el  departamento  o  
instituto  universitario  de  investigación  en  el  que  se  llevó  a  cabo  el  trabajo,   la  universidad  y  el  inventor;   la  Universitat  
Politècnica  de  Catalunya  asigna  un  25  por  ciento  al  grupo  de  investigación  en  el  que  se  ha  desarrollado  la  invención  y  
otro  25  por  ciento  para  la  universidad;  la  Universitat  Politècnica  de  València  reconoce  el  derecho  de  la  unidad  en  la  que  
se  ha  desarrollado   la   invención  a  participar  en   los  beneficios,  pero  no  cuantifica  esa  participación;  por  su  parte,   la  U.  
Pública  de  Navarra  reserva  un  30  por  ciento  de  los  beneficios  para  el  departamento  del  inventor  y  otro  porcentaje  igual  
para  la  universidad,  en  tanto  que  la  Universitat  de  València  Estudi  General  concede  un  20  por  ciento  al  departamento  o  
instituto  del  investigador,  y  un  30  por  ciento  al  presupuesto  general  de  la  universidad.  
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los  gastos  de  protección  de  las  invenciones.  Esta  universidad,  además,  prevé  en  
sus   estatutos   el   destino   de   los   beneficios   obtenidos   por   la   universidad   por   la  
cesión   de   sus   derechos   a   los   investigadores   (debe   entenderse   autores   de   la  
invención),   asignando   el   70   por   ciento   a   los   inventores,   el   20   por   ciento   al  
departamento   o   instituto   de   adscripción   de   los   mismos   y   el   10   por   ciento  
restante  al  presupuesto  general  de  la  universidad.  

La   posible   cesión   a   terceros   de   los   derechos   sobre   las   invenciones   o  
patentes  se  prevé  en  los  estatutos  de  las  universidades  de  Burgos,  Cantabria  y  
Castilla  la  Mancha.    Sin  embargo,  ésta  última  incorpora  la  posibilidad  de  cesión  
a  terceros  de  la  explotación  de  las  invenciones  patentadas  “cuando  la  explotación  
directa   de   las   mismas   resulte   imposible   o   gravosa   para   la   misma”,   lo   que   debe  
entenderse   como   una  manifestación   del   criterio   de   explotación   directa   por   la  
universidad  con  carácter  general,  permitiéndose   la  cesión  sólo  cuando  aquella  
resulte  imposible  o  especialmente  gravosa.    Entendemos  que  esta  limitación  es  
excesiva  y  no  beneficia  a  la  institución,  que  debe  disponer  de  mayor  margen  de  
maniobra   para   decidir   la   modalidad   mediante   la   cual   llevará   a   cabo   la  
explotación  de  sus   invenciones,  bien  directa  o  bien  indirectamente,  en  función  
de   las   circunstancias   de   cada   caso   y   de   las  mejores   opciones   que   tenga   a   su  
alcance,  primando  el  interés  de  la  propia  universidad,  no  sólo  económico,  sino  
también   y   atendiendo   a   su   carácter   público,   en   términos   de   mayor   impacto  
social  que  pueda  tener  la  transferencia  de  los  resultados  al  entorno.  

En  cuanto  a  los  efectos  que  la  decisión  de  someter  estas  cuestiones  a  una  
regulación   de   carácter   estatutario   provoca,   hemos   de   decir   que   el   hecho   de  
incluirlas  en  los  estatutos  permite  que  gocen  de  mayor  protección,  derivada  de  
la   estabilidad   que   ofrecen   estas   normativas,   cuya   modificación   requiere   un  
proceso  complejo  y  consensuado  entre  la  comunidad  universitaria.    Este  puede  
ser   el   objetivo   perseguido   con   la   incorporación   de   la   redistribución   de  
beneficios  entre  las  unidades  participantes  en  el  desarrollo  de  la  invención.    Sin  
embargo,  nos  parece  que  aporta  más  ventajas  abordar  estas  cuestiones  a  través  
de   las  normativas  específicas,  porque  pueden   incorporarse   similares  garantías  
de  estabilidad  y,  en  caso  de  necesidad,  permite  una  mejora  o  adaptación  de  la  
regulación  de  forma  mucho  más  sencilla  y  ágil.  Si  bien  el  grado  de  protección  
no   alcanza   el   que   ofrecen   los   estatutos,   entendemos   que   resulta   más   que  
suficiente.  
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V.1.3.4. Aspectos   relacionados   con   el   reconocimiento   y   la   promoción   de  
resultados  

Algunas   universidades   han   incorporado   en   sus   estatutos   de   forma  
expresa  medidas  concretas  tendentes  a  reconocer  la  labor  de  los  investigadores  
que   obtengan   invenciones   que   hayan   resultado   protegidas   por   patente.   Estas  
medidas   se   concretan   en   su   consideración   a   los   efectos   de   concursos   para   la  
provisión   de   plazas   y   de   valoración   de   la   actividad   investigadora   del  
profesor505.   La   U.   del   País   Vasco,   por   su   parte,   de   forma   mucho   más  
programática,  establece  que  se  promoverá  la  explotación  de  los  resultados  de  la  
investigación,  y  su  protección  conforme  al  régimen  de  la  propiedad  intelectual  
y  de  la  propiedad  industrial.  

Aunque   cuantitativamente   es   poco   significativo,   estas   previsiones   sí  
tienen   una   trascendencia   cualitativa   destacable.      Desde   diferentes   ámbitos   se  
detecta  como  una  barrera  para  la  producción  de  patentes  la  falta  de  incentivos  
que   tienen   los   investigadores   para   mejorar   su   rendimiento   referido   a   la  
obtención   de   invenciones   patentables.      En   esta   línea,   se   apunta   como   una  
medida   central   para   incrementar   la   producción   de   invenciones   y   la  
transferencia  de   tecnología   la  necesidad  de  aumentar   la  valoración  que  dichas  
actividades   tienen   en   la   promoción   profesional   de   los   investigadores506.      En  
consecuencia,   en   tanto   las   normativas   estatales   y   autonómicas   que   regulan   el  
régimen  jurídico  de  los  profesores  e  investigadores  universitarios  incorporan  el  
adecuado   reconocimiento  de   esta   labor507,   nos  parece  muy   interesante  que   las  
universidades  se  posicionen  claramente  a  favor  de  impulsar  el  reconocimiento  
de   las   actividades   de   transferencia   de   tecnología   y   de   ofrecer   incentivos  
adecuados   a   la   labor   de   investigación   que   obtenga   resultados   trasladables   al  
entorno.  

Creemos   que   este   posicionamiento   de   las   universidades   en   favor   de  
promover   y   reconocer   la   aportación   de   conocimiento   al   entorno   y   la  

                                                                                                 
505  Así  lo  prevén  las  universidades  de  Alicante  y  de  Málaga,  respectivamente.  
506   COMISIÓN   DE   LAS   COMUNIDADES   EUROPEAS,   “Mejorar   la   transferencia   de   conocimientos   entre   las   instituciones   de  
investigación  y  la  industria  en  toda  Europa:  incorporar  la  innovación  abierta.  COM(2007)  182  final”.  
507   La   LOMLOU,   de   12   de   abril   de   2007,   introdujo   una   modificación   del   artículo   41.3   LOU   ,   para   configurar   la  
transferencia  del  conocimiento  como  un  servicio  del  PDI  a  la  sociedad,  que  da  derecho  a  su  reconocimiento  profesional.    
Por  su  parte,  el   texto  del  Borrador  del  Estatuto  del  PDI,  de  2011,  cuya  aprobación  aún  no  se  ha  llevado  a  cabo,  prevé  
medidas   tendentes   a   potenciar   la   dedicación   de   este   personal   a   la   innovación   y   transferencia   del   conocimiento,  
incluyendo   el   establecimiento   de   una   intensificación   de   su   dedicación   profesional   orientada   al   desarrollo   de   estas  
actividades.    Se  han  comentado  otras  acciones  en  este  sentido,  como  la  puesta  en  marcha  del  sexenio  de  transferencia  en  
la  evaluación  de  sexenios  del  PDI  o  la  potenciación  de  las  actividades  de  transferencia  del  conocimiento  en  los  criterios  
de  evaluación  de  las  solicitudes  de  acreditación  a  los  cuerpos  docentes  universitarios  (denominados  Principios  2.0).  
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estimulación   del   progreso   social   y   económico,   de   carácter   claramente  
estratégico,  debe  figurar  previsto  en  sus  estatutos,  con  independencia  de  que  las  
medidas  concretas  de  desarrollo  se  trasladen  a  posteriores  normativas  internas.  

V.1.3.5. Participación  en  la  producción  de  invenciones  de  miembros  de  la  
universidad  que  no  tengan  la  condición  de  profesor  

La  LP  determina  en  el  artículo  20  el  ámbito  de  aplicación  de  su  Título  IV,  
que   regula   las   invenciones   laborales.      En   su   primer   punto   indica   que   dicho  
título   resulta   de   aplicación   a   los   empleados,   funcionarios   y   trabajadores   del  
sector   público,   sin   perjuicio   de   las   previsiones   contenidas   en   los   apartados  
siguientes   del  mismo   artículo.     A   continuación,   en   los   apartados   2   a   7   regula  
una  serie  de  especialidades  al  régimen  general  de  las  invenciones  laborales,  que  
resultan  de  aplicación  a  las  invenciones  realizadas  por  profesores  universitarios  
como   consecuencia   de   su   función   de   investigación   en   la   universidad   y   que  
pertenezcan  al  ámbito  de  sus  funciones  docente  e  investigadora.  

Considerando   que   la   LP   circunscribe   este   régimen   especial   de   los  
apartados   2   a   7   del   artículo   20   a   los   profesores,   cabría   pensar   que   las  
invenciones   realizadas   por   miembros   de   la   comunidad   universitaria   que   no  
sean  profesores,  a  salvo  de  lo  indicado  con  anterioridad  para  los  investigadores,  
a   los   que   les   sería   extensible   lo   previsto   en   el   art.   20,   deben   regirse   por   las  
estipulaciones   que   con   carácter   general   regulan   las   invenciones   laborales,  
contenidas   en   los   artículos   15   a   17   LP,   en   virtud   de   la   supletoriedad   de   este  
régimen  para   los  empleados  públicos  prevista  en  el  art.  20.1  LP.  Sin  embargo,  
algunas   universidades   han   incorporado   en   sus   estatutos   referencias   a   las  
invenciones   realizadas   por   otro   personal,   e   incluso   por   personas   que   no  
mantienen   relación   laboral   o   estatutaria   con   la   universidad,   como   becarios   o  
estudiantes.    Conviene  revisar  los  términos  en  los  que  estas  universidades  han  
abordado   la   cuestión.   Lo   haremos   en   función   del   tipo   de   relación   entre   el  
inventor  y   la  universidad,  esto  es,   aquellos   inventores  que,   sin   ser  profesores,  
están   vinculados   con   la   universidad   a   través   de   una   relación   laboral   o  
estatutaria,   y   aquellos   otros   inventores   sin   ninguna   relación   laboral   o  
estatutaria,  como  los  becarios  o  estudiantes.  

V.1.3.5.1. Inventor  no  profesor  con  relación  laboral  o  estatutaria    

Sobre  la  atribución  por  la  universidad  de  la  titularidad  de  las  invenciones  
llevadas  a  cabo  por  personal  a  su  servicio  que  no  tenga  la  condición  de  profesor,  
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nos  encontramos  con  que  existen  universidades  que   incluyen  en  sus  estatutos  
disposiciones   con   las   que   se   atribuyen,   de   forma   más   o   menos   expresa,   la  
titularidad  de  las  invenciones  llevadas  a  cabo  por  cualquier  tipo  de  personal  a  
su   servicio,   sean   o   no   profesores.      Así,   los   estatutos   de   las   universidades   de  
Burgos,  Granada,  Jaén  y  La  Rioja,  se  atribuyen  la  titularidad  de  las  invenciones  
realizadas  por   los  “miembros”  de   la  universidad.     La  U.  de  Córdoba   asume   la  
titularidad  sobre  los  resultados  de  las  investigaciones  “realizadas  al  amparo  de  la  
Universidad   de   Córdoba”,   estableciendo   que   “cualquier   miembro”   que   haya  
realizado  una  invención  podrá  solicitar  de  la  universidad  que  la  patente.    La  U.  
de  La  Laguna  va  un  poco  más  allá,  al  añadir  a  las  investigaciones  realizadas  por  
sus  miembros  aquéllas   realizadas  “bajo   la   dirección”  de   los  mismos,   sin   incluir  
ninguna   indicación   acerca   de   quién   sea   el   autor.      La   U.   Miguel   Hernández  
asume   la   titularidad   de   las   invenciones   realizadas   “en   su   seno”   y   dispone   la  
obligación   de   los   “autores”   de   comunicar   la   invención,   sin   hacer   ninguna  
distinción   por   el   tipo   de   autor.      Por   su   parte,   la   U.   de   Cádiz   equipara  
expresamente  al  personal  de  administración  y  servicios  con  el  personal  docente  
e   investigador,   a   los   efectos   de   atribuirse   la   titularidad   de   las   invenciones  
realizadas  por  personal  del  mencionado  colectivo.  

Otras   universidades   contienen   previsiones   menos   evidentes   a   nivel  
estatutario,  pero  que  suponen  implícitamente  que  la  titularidad  de  la  invención  
corresponde   a   la   universidad.      Así,   la   Universitat   de   Lleida   establece   la  
posibilidad   de   ceder   la   titularidad   de   las   invenciones   a   los   “miembros   de   la  
comunidad   universitaria   que   las   hayan   producido”,   así   como   la   regulación   por   el  
Consejo   de   Gobierno   del   procedimiento   de   comunicación   de   las   obtenciones  
por   parte   de   las   “personas   productoras”.   La   U.   Politécnica   de  Madrid,   aunque  
sólo  mencione  al  personal  docente  e  investigador  cuando  alude  a  la  titularidad  
de  las  invenciones,  se  remite  al  establecimiento  por  el  Consejo  de  Gobierno  del  
régimen   de   participación   de   los   “autores   y,   en   su   caso,   colaboradores  …”   en   los  
beneficios   derivados   de   la   explotación,   lo   que   indirectamente   significa   que   la  
titularidad  será  de  la  universidad.    Por  su  parte,  la  U.  de  Almería  establece  que  
le   corresponde   la   titularidad  de   las   invenciones   realizadas  por   sus  “miembros”  
en  uso  de  los  recursos  materiales  y  humanos  de  la  universidad,  en  tanto  que  la  
de   Sevilla   declara   que   velará   por   los   derechos   de   propiedad   intelectual   e  
industrial  de  “sus  miembros”.    En  el  mismo  caso  estaría  la  Universitat  Politècnica  
de   València,   que   llevará   a   cabo   la   gestión   de   las   patentes   e   invenciones  
realizadas  “por  todo  su  personal”.  
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Con  independencia  de  que  se  prevea  explícitamente  o  se  deduzca  de  sus  
previsiones,   la   situación   de   fondo   es   que   doce   universidades   se   atribuyen  
estatutariamente  la  titularidad  de  todas  las  invenciones  que  se  hayan  llevado  a  
cabo   por   el   personal   dependiente   de   las  mismas,   es   decir   vinculado   por   una  
relación  de   carácter   laboral   o   estatutaria,   en   los  mismos   términos   en  que   está  
previsto   en   el   artículo   20.2   LP   para   las   invenciones   de   los   profesores.      Esta  
postura  implica  aplicar  el  régimen  específico  de  las  invenciones  universitarias  a  
cualquier  invención  llevada  a  cabo  por  un  trabajador  de  la  universidad,  dejando  
al  margen  el  régimen  general  de  las  invenciones  laborales.  

En  nuestra  opinión,  los  estatutos  de  las  universidades  no  pueden  alterar  
el  régimen  aplicable  a  las  invenciones  laborales  previsto  en  la  LP.    Ahora  bien,  
la   LP   es   de   1986   y   sus   previsiones   están   elaboradas   en   el   contexto   de   una  
situación   del   mercado   de   trabajo   y   del   entorno   universitario   diferente   de   la  
actual.      Esa   razón   nos   obliga   a   plantearnos   cuál   era   la   intención   que   tenía   el  
legislador  cuando  hizo  referencia  a  “profesor”.    A  nuestro  entender,  existen  dos  
posibilidades:  

1. Que   se   pretendiera   limitar   conscientemente   el   régimen   específico   a   los  
profesores  propiamente  dichos,  de  forma  que   las   invenciones  obtenidas  
por  personal  con  diferente  condición  de  vinculación  se  regularan  por  el  
régimen  general  de  las  invenciones  laborales.  

2. Que  en  el  momento  de  la  elaboración  de  la  ley  no  fuera  lógico  pensar  en  
una  invención  universitaria  desarrollada  por  un  tipo  de  inventor  distinto  
del   profesor   universitario508.   En   ese   caso,   la   referencia   al   profesor   sería  
consecuencia  simplemente  de   la   realidad  del  momento,  que  debería  ser  
reinterpretada   a   la   luz   de   la   situación   actual   para   hacerla   extensiva   a  
otras  figuras  de  inventores  vinculados  con  la  universidad.  

En  el  fondo,  el  debate  que  se  plantea  es  si  la  titularidad  de  la  universidad  
viene   determinada   atendiendo   exclusivamente   al   tipo   de   inventor,   postura  
reflejada  en  la  literalidad  del  texto  de  la  LP,  o  por  el  hecho  de  que  la  invención  
se   produzca   en   la   universidad,   posición   mayoritaria   de   las   regulaciones  
universitarias.  

Parece  haber  un   intento  de   cambio  en   la   situación  normativa.     Por  una  
parte,  por  la  vía  del  art.  54.1  LES,  que  atribuye  a  la  universidad  la  propiedad  de  

                                                                                                 
508   Debe   pensarse   que   el   grado   de   desarrollo   de   la   investigación   universitaria   y   el   elenco   de   posibles   figuras   que  
intervenían  en  la  misma  era  distinto  al  actual.  
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los   resultados   de   las   actividades   de   investigación   obtenidas   por   sus  
investigadores  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  les  son  propias,  sin  distinguir  
el  tipo  de  investigador  que  las  haya  obtenido.    Por  otra  parte,  a  través  del  art.  14  
LCTI,   que   atribuye   a   los   investigadores   un   derecho   a   la   participación   en   los  
beneficios   de   explotación   de   sus   invenciones,   lo   que   supone   asimilarles   a   los  
profesores,  en  contra  del  régimen  general  de  las  invenciones  laborales,  en  el  que  
un   investigador   no   tiene   en   principio   derecho   a   una   remuneración  
suplementaria  por  una   invención  de   encargo.      Sin   embargo,  debemos   fijarnos  
en  dos  notas:    

〉 La   LES   se   refiere   textualmente   a   “investigadores”,   concepto   que   no  
puede  englobar  a  todo  el  personal  de  la  universidad,  y  mucho  menos  
a  quienes  obtengan  invenciones  careciendo  de  una  relación  laboral  o  
de  servicios  con  ella.  

〉 No   se   modifica   expresamente   el   régimen   especial   establecido   en   el  
art.  20  LP,  y   tampoco  puede  entenderse  que  esa  sea   la   intención  del  
art.  54  LES,  sino  más  bien   la  de  reproducir  el   régimen  de  atribución  
de   titularidad   fijado   en   la   normativa   que,   con   mayor   criterio   de  
especialidad,   regula   la   cuestión,   que   es   a   la   que   se   deberá   atender  
para   determinar   la   titularidad   de   las   invenciones   obtenidas   en   la  
universidad.  

Entendemos  que  la  referencia  de  la  LP  al  colectivo  de  profesores  atiende  
a   razones  históricas  que  en   la  actualidad  deben  ser   revisadas,  para   incorporar  
en   ella   otras   figuras   asimilables   a   la   del   profesor,   que   ejercen   en   el   ámbito  
universitario   funciones   docentes   y/o   investigadoras,   con   independencia   del  
régimen  jurídico  que  les  vincula  con  la  institución.  La  Ley  de  Patentes  de  2015  
confirma   que   esa   es   la   posición   normativa   expresa   en   adelante.   Teniendo   en  
cuenta   lo   anterior,   a   las   invenciones   llevadas   a   cabo   por   personal   de   la  
universidad   que   sean   fruto   de   una   actividad   de   investigación   explícita   o  
implícitamente   constitutiva   del   objeto   de   su   contrato   (las   invenciones   de  
encargo  reguladas  en  el  art.  15  LP)  cabrá  aplicarles  el  régimen  especial  previsto  
para  las  invenciones  universitarias  (art.  20  LP1986  y  art.  21  LP2015),  dado  que  si  
el   contrato   o   relación   de   servicios   de   este   personal   incluye   explícita   o  
implícitamente   la   actividad   de   investigación   procede   considerarles  
investigadores.  
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Sin  embargo,   creemos  que  en  ningún  caso  es  posible  hacer  extensiva   la  
condición   de   profesor,   a   los   efectos   de   determinar   el   régimen   jurídico   de  
aplicación   a   las   invenciones   que   obtengan,   a   colectivos   que   no   desarrollan  
funciones   docentes   y/o   de   investigación.      A   las   invenciones   que   genere   el  
personal  de  estos  colectivos  les  resultará  de  aplicación  el  régimen  general  de  las  
invenciones  laborales  (arts.  16  y  17  LP,  dado  que  el  supuesto  del  art.  15,  como  se  
ha   indicado,   supondría   considerar   al   personal   incluido   en   el   mismo   como  
investigador,  y  por  tanto  correspondería  aplicarle  el  régimen  específico  del  art.  
20).            Por   tanto,   cuando   la   invención   estuviera   relacionada   con   su   actividad  
profesional   en   la   empresa   y   en   ella   hubieran   resultado   decisivos   los  
conocimientos   adquiridos   en   la  universidad  o   los  medios  proporcionados  por  
ésta,  la  universidad  tendría  derecho  a  asumir  la  titularidad  de  la  invención  o  a  
reservarse   un   derecho   de   utilización   de   la   misma.      Si   no   se   dieran   estas  
circunstancias,  la  titularidad  de  la  invención  correspondería  al  trabajador.  

En   la   práctica,   esta   distinción   rara   vez   tendrá   efectos   en   cuanto   a   la  
atribución   de   titularidad509,   puesto   que   es   altamente   improbable   que   ningún  
trabajador   de   la   universidad,   dado   el   grado   de   desarrollo   tecnológico   de   la  
investigación   universitaria,   que   se   lleva   a   cabo   en   el   seno   de   grupos  
multidisciplinares,   obtenga   una   invención   sin   utilizar   los   recursos   y  
conocimientos  facilitados  por  la  universidad510.    

En   todo   caso,   con   independencia   de   los   efectos   que   provoque   la  
aplicación   de   uno   u   otro   régimen,   es   evidente   que   los   estatutos   no   pueden  
disponer   la   ampliación   del   ámbito   de   aplicación   que   prevé   la   LP   para   el  
régimen   específico   de   las   invenciones   universitarias,   que   debe   limitarse   a   los  
profesores   y   figuras   asimiladas   a   los  mismos,   por   sus   funciones   docentes   y/o  
investigadoras.      En   lo   que   respecta   al   personal   no  profesor   ni   investigador   al  
servicio   de   la   institución   le   resultaría   de   aplicación   el   régimen   general   de   las  
invenciones  laborales.  

Especial  mención  merecen  las  invenciones  desarrolladas  por  el  personal  
investigador  en  formación,  que  en  aplicación  de  lo  previsto  en  el    Real  Decreto  
63/2006511,   que   regula   su   Estatuto,   se   ajustarán   a   lo   previsto   en   la  
correspondiente   convocatoria   en   el   marco   de   la   LP.      La   mención   al   marco  

                                                                                                 
509  Sí  los  tendrá  en  cuanto  al  derecho  a  la  participación  en  beneficios  o  a  una  compensación  económica.  
510  En  ese  caso,  en  aplicación  del  artículo  17.1  LP,  la  universidad  tendrá  derecho  a  asumir  la  titularidad  de  la  invención.  
511   Artículo   5.1.f)   del   “REAL   DECRETO   63/2006,   DE   27   DE   ENERO,   POR   EL   QUE   SE   APRUEBA   EL   ESTATUTO   DEL   PERSONAL  
INVESTIGADOR  EN  FORMACIÓN”.  
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establecido  en  la  LP  no  aclara  si  se  refiere  al  régimen  general  de  las  invenciones  
laborales  o  al   específico  de   los  profesores  universitarios.     Por   tanto,   está   claro  
que  en  primer  lugar  habrá  de  estarse  a  los  que  indique  la  convocatoria,  pero  en  
su   defecto   surge   la   duda   de   si   debe   aplicarse   el   régimen   general   de   las  
invenciones   laborales   mencionado   en   los   apartados   anteriores   o   el   régimen  
específico  previsto  en  el  artículo  20  LP  para   las   invenciones  desarrolladas  por  
los  profesores  universitarios.     A  nuestro  entender,  el  personal   investigador  en  
formación  se  asimila  más,  por  sus  funciones  y  el  cometido  de  su  vinculación,  al  
colectivo  de  personal   docente   e   investigador   que   a   cualquier   otro,   por   lo   que  
creemos  que  el  régimen  de  aplicación  a  sus  invenciones  debería  ser  el  específico  
del  artículo  20  LP.  

En   todo   caso,   dado   que   el   cometido   del   contrato   de   trabajo   de   este  
personal   es   específicamente   investigador,   la   diferencia   entre   la   aplicación   del  
régimen  general  de   las   invenciones   laborales  o  del  específico  de   las  realizadas  
por   profesores,   estribaría   en   el   derecho   a   la   participación   en   beneficios   del  
inventor,  que  aunque  no  esté  previsto  en   la  LP  para   las   invenciones   laborales,  
podría  ser  reconocido  por  las  universidades  en  sus  estatutos.    En  consecuencia,  
a  nuestro  entender,   la  asimilación  de  este  personal  al  régimen  del  profesorado  
estaría  dentro  de   la   capacidad  de  decisión  de   la  universidad  y  no  colisionaría  
con  la  normativa  vigente  sobre  propiedad  industrial.  

V.1.3.5.2. Inventor  no  profesor  sin  relación  laboral  o  estatutaria    

El   Estatuto   del   Estudiante   Universitario   establece   el   derecho   de   los  
estudiantes   universitarios   al   reconocimiento   de   la   autoría   de   los   trabajos  
elaborados  durante  sus  estudios  y  a  la  protección  de  la  propiedad  intelectual  de  
los   mismos,   en   los   términos   establecidos   en   la   legislación   vigente   sobre   la  
materia512.  

Algunas  universidades  han  proclamado  expresamente  en  sus  estatutos  el  
derecho  de  los  estudiantes  a  la  propiedad  intelectual  de  sus  trabajos513.    Es  obvio  
que  no  resultaba  necesario  hacerlo  para  el  reconocimiento  del  derecho  moral  de  
autor   al   estudiante  que  hubiera  producido   la   invención.     La   inclusión  de   esta  
cuestión   en   los   estatutos,   a   la   luz   de   la   previsión   del   artículo   14   LP,   que  
reconoce  el  derecho  del  inventor  frente  al  titular  de  la  patente  o  de  la  solicitud  

                                                                                                 
512   Artículos   7.1.x),   8.h),   9.h)   y   10.f)   del   “REAL   DECRETO   1791/2010,   DE   30   DE   DICIEMBRE,   POR   EL   QUE   SE   APRUEBA   EL  
ESTATUTO  DEL  ESTUDIANTE  UNIVERSITARIO”.  
513  Universidades  de  Almería,  Cantabria,  Illes  Balears,  Rovira  i  Virgili,  Santiago  de  Compostela  y  Sevilla.  
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de   patente,   a   ser   mencionado   como   tal   inventor   en   la   patente,   parece   estar  
pensando   en   que   la   titularidad   de   la   invención,   y   por   tanto   del   derecho   a   la  
patente   que   la   proteja,   corresponderá   a   la   universidad,   que   garantizará   el  
derecho  moral  del  inventor  a  ser  reconocido  como  tal.    Así  pues,  la  cuestión  va  
más   allá   del   simple   reconocimiento   como   autor.      Se   trata   de      determinar   si,  
además   de   la   autoría,   a   estos   estudiantes   les   corresponde   la   titularidad   de   la  
invención   y,   en   su   caso,   del   derecho   a   la   patente   que   pudiera   generar.   Al  
margen  de   esta   situación   se   encuentra   la  U.   de   León,   que   si   bien   reconoce   el  
derecho   de   los   estudiantes   a   la   propiedad   intelectual   de   su   trabajo,   indica  
expresamente   que   ese   derecho   alcanza   también   la   propiedad   industrial   de  
dicho  trabajo,  con  lo  que  reconoce  el  derecho  del  estudiante  a  la  titularidad  de  
una  posible  patente  derivada  de  una  invención  obtenida  por  el  mismo.  

Existen  universidades  que,  de  forma  expresa  o  implícita,  se  atribuyen  la  
titularidad   de   las   invenciones   llevadas   a   cabo   por   sus   estudiantes.      Varias  
universidades   incluyen   en   sus   estatutos   referencias   que   suponen   que   la  
titularidad   de   las   invenciones   desarrolladas   por   estudiantes   o   becarios  
corresponderá   a   la   universidad.      Los   casos   más   evidentes   son   los   de   la   U.  
Pública   de   Navarra,   que   se   atribuye   expresamente   la   titularidad   de   las  
invenciones  llevadas  a  cabo  por  sus  estudiantes,  aplicándoles  el  mismo  régimen  
que  el  de  las  invenciones  de  los  profesores  en  cuestiones  como  la  obligación  de  
comunicar  la  invención,  el  derecho  a  participar  en  beneficios  o  la  posibilidad  de  
adquirir  los  derechos  por  cesión  de  la  universidad,  y  el  de  la  U.  de  Las  Palmas  
de   Gran   Canaria,   que   prevé   expresamente   la   posibilidad   de   acordar   con  
organismos   o   empresas   la   cesión   de   la   propiedad   industrial   resultante   de   los  
trabajos   académicos   de   los   alumnos   (en   concreto   alude   al   proyecto   fin   de  
carrera).      Otras   universidades,   sin   indicarlo   expresamente,   contienen  
previsiones   que   suponen   una   asunción   implícita   de   la   titularidad   de   las  
invenciones   desarrolladas   por   estudiantes.  Así,   la  Universitat   de   Lleida   habla  
de  la  posible  cesión  a  los  “miembros  de  la  comunidad  universitaria”,  lo  que  da  por  
supuesto   que   la   titularidad   en   esos   casos   es   de   la   universidad,   que   podrá  
cederla.      La   U.   Politécnica   de   Madrid   encarga   al   Consejo   de   Gobierno   el  
establecimiento  del  régimen  de  participación  en  beneficios  de  “los  autores  y,  en  
su   caso,   colaboradores”.      Las   de  Almería,  Granada,   Jaén,   La   Laguna   y   La  Rioja  
establecen  que  les  corresponde  la  titularidad  de  las  invenciones  realizadas  por  
sus   “miembros”;   no   cabe   duda   de   que   los   estudiantes   deben   ser   considerados  
miembros  de  la  universidad.    La  U.  de  Córdoba  se  apropia  de  los  resultados  de  
investigaciones   realizadas   “al   amparo   de   la   Universidad   de   Córdoba”,   y   además  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

216  

prevé  que  cualquier  “miembro  de  la  comunidad  universitaria”  que  haya  realizado  
una   invención   podrá   solicitar   a   la   universidad   que   la   patente.   La   Miguel  
Hernández  se  atribuye  la  titularidad  de  las  invenciones  realizadas  “en  su  seno”,  
por   cualquier   tipo   de   inventor,   por   lo   que   parece   incluir   igualmente   a   los  
estudiantes.  

En  otros   tres   casos,   se  efectúan   referencias  a   la  propiedad   industrial  de  
invenciones   en   las   que   participen   estudiantes,   sin   que   se   manifieste  
expresamente   en   las   mismas,   ni   pueda   entenderse   de   forma   explícita,   que  
suponen   la   atribución   de   la   titularidad   a   la   universidad.      La   Universitat   de  
Barcelona   alude   a   la   promoción   de   la   protección   de   la   propiedad   de   los  
resultados   de   la   investigación   realizada   “por   su   profesorado,   por   su   personal  
investigador  y  por  su  alumnado”.  La  U.  Pompeu  Fabra  prevé  la  regulación  por  el  
Consejo   de   Gobierno   de   los   derechos   de   propiedad   intelectual   e   industrial  
derivados  de  los  trabajos  de  los  estudiantes.    Por  su  parte,  los  estatutos  de  la  U.  
de   Sevilla   establecen   que   velará   por   los   derechos   de   propiedad   intelectual   e  
industrial  de  “sus  miembros”.    

Surgen  dudas  respecto  de  si  la  LP  ofrece  la  cobertura  necesaria  para  que  
las  universidades  que  así  lo  han  previsto  puedan  apropiarse  de  la  titularidad  de  
las  invenciones  llevadas  a  cabo  por  becarios  o  estudiantes.     Consideramos  que  
tanto   los   arts.   15   a   17   como   el   art.   20   de   la   LP   configuran   un   régimen   de  
atribución  de  titularidad  para  las  invenciones  que  se  lleven  a  cabo  en  el  marco  
de   una   relación   laboral   o   de   dependencia   asimilable   a   ésta,   por   lo   que   si   esa  
relación  no  existe,   la   titularidad  de   la   invención  sólo  puede  corresponder  a  su  
inventor,  a  quien  la  ley  otorga  el  derecho  a  la  patente  (art.  10.1  LP).    

En   ningún   caso   puede   considerarse   aplicable   a   los   inventores   no  
vinculados  a  la  universidad  por  una  relación  de  carácter  estatutario  o  laboral  el  
régimen   específico  de   las   invenciones  universitarias,   ni   el   régimen  general  de  
las   invenciones   laborales.      En   consecuencia,   las   invenciones   realizadas   por  
becarios  o  estudiantes  no  pueden  considerarse  invenciones  laborales  y  por  tanto  
no   les   resulta  de  aplicación  el   régimen  establecido  para   las  mismas  por   la  LP.    
Según  nuestro   criterio,   en   estos   casos   los   estatutos  universitarios   sólo  pueden  
prever  que  la  titularidad  de  la  invención  y  el  derecho  a  la  patente  pertenecen  al  
estudiante  o  becario  autor  de  la  misma.    En  el  caso  de  que  en  la  invención  hayan  
participado,   con   una   aportación   decisiva   para   su   obtención,   investigadores   o  
profesores   de   la   universidad,   la   titularidad   deberá   compartirse   según   el  
porcentaje  que   corresponda  a   cada   aportación.     El   estudiante  o  becario  podrá  
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transmitir   a   la  universidad   la   titularidad  que   le   corresponde,   transmisión  que  
tendrá  que  ser  necesariamente  onerosa  para  ser  válida,  con  objeto  de  garantizar  
sus  derechos  frente  a  la  universidad.  

V.1.4. RECAPITULACIÓN  

La  LP  establece  en  su  art.  20  un  régimen  específico  para  las  invenciones  
que   se   lleven   a   cabo   por   los   profesores   universitarios   en   las   condiciones  
indicadas   en   el   mismo.      Ese   régimen   específico   incorpora   determinadas  
previsiones   que   son   de   aplicación   directa   en   todas   las   universidades,   pero  
también  prevé  otros  aspectos  sobre  la  propiedad  industrial  de  las  universidades  
con   el   mandato   de   que   éstas   lleven   a   cabo   su   desarrollo   por   vía   estatutaria,  
básicamente   los  referidos  a   la  participación  de   los   inventores  en   los  beneficios  
derivados  de  la  explotación  o  cesión  de  su  invención,  y  a  la  participación  de  la  
universidad   en   los   beneficios   obtenidos   por   el   inventor   en   el   caso   de   que   la  
universidad  le  haya  cedido  la  titularidad  de  la  invención.  

Como   hemos   visto,   este   mandato   de   la   LP   se   atiende   por   las  
universidades   de   diversas   maneras.   Algunas   universidades   incorporan   estas  
cuestiones  en  sus  estatutos.    La  mayoría  de  las  universidades  no  las  regulan  en  
sus  estatutos,  pero  sí  en  normas  de  desarrollo.  Por  último,  otras  no  lo  regulan  ni  
en  estatutos  ni  en  normativa  interna.  

Es   evidente   que   el   vacío   normativo   en   cuestiones   cuya   regulación  
encarga   la  LP  a   la  universidad  es  una   situación  anómala  que  debe   corregirse,  
dada   la   inseguridad   jurídica   que   genera.      Todas   las   universidades   deben  
regular  estos  aspectos.    Ahora  bien,  cuál  es  la  manera  más  adecuada  para  llevar  
a   cabo   esta   regulación   es  otro  de   los   análisis   que  debemos   realizar.     Ya   se  ha  
comentado  que  la  propia  ley  remite  a  los  estatutos  universitarios.    Sin  embargo,  
entendemos  que  esta  remisión  no  obliga  a  que  la  regulación  se  lleve  a  cabo  en  
los  mismos  estatutos.    La  universidad,  en  uso  de  su  autonomía  y  su  capacidad  
de  autogobierno  podrá  incorporar  en  los  estatutos  los  aspectos  básicos  sobre  la  
propiedad   industrial   que   genere   y   remitirse   a   una   normativa   posterior   que  
desarrolle  con  mayor  detalle  la  cuestión.    Y  esto  porque,  según  lo  comentado  en  
el  análisis  detallado  de  cada  apartado,  manteniendo  la  garantía  que  supone  la  
inclusión   en   estatutos   de   los   aspectos   esenciales,   otorga   a   la   institución   una  
mayor  capacidad  de  adaptación  sobre  las  cuestiones  de  detalle,  respecto  de  las  
cuales   existe   una   probabilidad   de   cambio   superior,   por   razones   de  
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modificaciones   normativas   o   por   decisiones   de   tipo   estratégico   de   la  
universidad.  Por  eso  es,  en  nuestra  opinión,  la  postura  preferible.  

Durante   la   revisión,   hemos   detectado   que   algunas   universidades  
abordan  cuestiones  no  mencionadas  en  la  LP.    Entendemos  que  las  previsiones  
de   la   LP   establecen   un   marco   básico   que   puede   ser   desarrollado   por   las  
universidades.      Pero   ese   desarrollo   debe   efectuarse   respetando   las   líneas  
esenciales  marcadas  por  la  ley.    A  nuestro  entender,  en  alguna  cuestión  se  han  
rebasado   esas   líneas.      En   concreto,   las   previsiones   de   algunas   universidades  
referidas  a   la   titularidad  de   las   invenciones  que  se   lleven  a  cabo  por  personas  
que  carecen  de  la  condición  de  profesor  no  parecen  respetar  el  criterio  para  la  
atribución  de  la  titularidad  utilizado  por  la  ley.  

En  el  caso  de  las  invenciones  llevadas  a  cabo  por  personal  dependiente,  
la   LP   determina   la   titularidad   según   el   tipo   de   inventor,   estableciendo   el  
régimen  específico  de   los  apartados  2  a  7  del  art.   20  para   las   invenciones  que  
lleven  a  cabo  los  profesores  universitarios,  y  el  régimen  general  de  invenciones  
laborales  de  los  arts.  15  a  17  para  el  resto.    Ya  se  ha  comentado  que  dentro  de  la  
figura   del   profesor   consideramos   incluidas   las   que   correspondan   a   personas  
vinculadas  laboral  o  estatutariamente  con  la  universidad,  para  la  cual   lleven  a  
cabo  funciones  de  docencia  y/o  de  investigación,  tal  como  ya  recoge  la  Ley  de  
Patentes  de  2015.    Sin  embargo,  algunas  universidades  establecen  como  criterio  
para  asumir  la  titularidad  de  la  invención,  que  ésta  se  produzca  en  el  seno  de  la  
universidad,  con  independencia  del  tipo  de  inventor  que  la  haya  obtenido.    Nos  
parece  que  esta  postura  excede  de  la  capacidad  regulatoria  de  la  universidad  y  
afecta  a  aspectos  básicos  que  deben  ser  regulados  por  vía  legal.    En  la  situación  
normativa   actual,   el   régimen   jurídico   aplicable   a   una   invención   obtenida   por  
personal   dependiente   de   la   universidad   debe   tener   en   cuenta   el   tipo   de  
inventor,  de   forma  que  deben  aplicarse   las  previsiones  del   régimen  específico  
del   art.   20   LP      a   las   invenciones   de   profesores   universitarios   y   personal  
asimilable,   en   tanto   que   se   regularán   por   el   régimen   general   de   invenciones  
laborales  las  obtenidas  por  personal  de  la  universidad  no  asimilable  al  profesor.  

Por  su  parte,   las  invenciones  obtenidas  por  personal  no  dependiente  no  
pueden   sujetarse   a  ninguno  de   los  dos   regímenes   anteriores.     En   este   caso,   la  
titularidad   corresponde   directamente   al   autor,   al   que   también   le   asiste   el  
derecho   a   solicitar   la   patente.      En   nuestra   opinión,   cualquier   previsión   en  
contrario  contenida  en  los  estatutos  universitarios  carece  de  base  legal.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

219  

Tabla  3.  Comparativa  del  marco  estatutario  de  las  universidades  analizadas  

  
Fuente:  elaboración  propia  

Leyenda 
Prev is iones  
 AGT :  Asunción de gastos por la universidad 
 CAN IU :  Cesión automática al inventor si no existe interés de la universidad 

AG
T

CA
NI

U

CN
C

DI
PB

DP
IE

OC PB
C

PC
I

PC
3

PD
U

PE
R

PR RA RC
G

RL
C

SR
E

TE
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P

TE
IE

TI
IE

TI
IO

P

TS
C

TU UA
E

VC
/V

I

D/
I/

G

In
v

U UC

A  Coruña ●
Alcalá ●
Alicante ●
Almería ● ● ● ● ●
Autònoma de Barcelona ● ● ●
Autónoma de Madrid ● 50

a
50

a

Barcelona ●
Burgos ● ● ● ● ● ● ● ● 50

b
25

b 25
Cádiz ● ● ● ● ●
Cantabria ● ● ● ● ● ● ● ●
Carlos III ●
Castilla la Mancha ● ●1 ● ● ●
Complutense de Madrid ● ● ● 50

c
50

c

Córdoba ● ● ● ● ● 50 50
d

Extremadura ●
Girona ● ●
Granada ● ● ● ● ● 33

e
66

e

Huelva ●
Illes Balears ● ● ●
Internacional de Andalucía ●
Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP)

●

Jaén ● ● ● ●2

Jaume I ● ● ●
La Laguna ● ● ● ●3 ● ● ● ● 33 33 33
La Rioja ● ● ●4 ●
Las Palmas de Gran Canaria ●5

León ● ●6 ●
Lleida ● ● ● ● ● ● ● ●7 f
Málaga ●
Miguel Hernández ● ● ● ●8 ● ● ● ● ●
Murcia ●
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)

● ●9 ●

Oviedo ●
Pablo de Olavide ● ●1 0 ● 50

g
50

g

País Vasco ● ● ●
Politécnica de Cartagena ●1 1

Politécnica de Catalunya ● ● 25 50 25
Politécnica de Madrid ● ● ● ● ●
Politècnica de València ●1 2 ● ●1 3

Pompeu Fabra ● ● ● ●
Pública de Navarra ● ● ● ● ● ● ●1 4 ● ● 30 40 30 30
Rey Juan Carlos ●
Rovira i Virgili ● ●
Salamanca ●
Santiago de Compostela ● ●
Sevilla ● ●
València Estudi General ● ● ● ● ● 20 50 30 h
Valladolid ● ● ● 50 50
Vigo ●
Zaragoza ● ● ● ● ● ●1 5 ●

PREVISIÓN EN ESTATUTOS

Prev is iones
Participación en 
beneficios ( %)

UNIV ERSIDA D
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 CNC :  Cláusula sobre titularidad necesaria en contratos 
 D IPB :  Derecho del inventor a participar en los beneficios 
 DP IE :  Derechos de propiedad intelectual de los estudiantes 
 OC :  Obligación de comunicar 
 PBC :  Participación en beneficios si cesión 
 PC I :  Posible cesión a los inventores 
 PC3 :  Posible cesión a terceros 
 PDU :  Por defecto, titularidad para la universidad 
 PER :  Promoción de la explotación de los resultados 
 PR :  Plazo para resolver 
 RA :  Reconocimiento de la autoría 
 RCG :  Remisión a acuerdo del Consejo de Gobierno 
 RLC :  Reserva de licencia si cesión 
 SRE :  Sin referencia en estatutos 
 TE IOP : Titularidad expresa de las invenciones de otro personal 
 TE IE :  Titularidad expresa de las invenciones de los estudiantes 
 T I I E : Titularidad implícita de las invenciones de los estudiantes 
 T I IOP :  Titularidad implícita de las invenciones de otro personal 
 TSC :  Titularidad según contrato 
 TU : Titularidad de la universidad 
 UAE :  Gestión por oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI) o unidad administrativa especializada 
 VC  /  V I :  Valoración en concursos o en méritos de investigación 
Porcenta je  de  par t ic ipac ión  en  benef ic ios  
 D/ I/G : Departamento, instituto o grupo de investigación 
 Inv : Inventor 
 U : Universidad 
 UC : En caso de cesión, beneficio para la universidad 

  

Notas  
Prev is iones  

1  Cuando la explotación directa resulte imposible o gravosa 
2  Alude a los miembros de la universidad 
3  Implícita 
4  Se refiere a miembros 
5  Habla de que la universidad podrá ceder la propiedad 
6  Menciona también los derechos de propiedad industrial 
7  Se deduce 
8  Dos meses 
9  Para la participación del personal en los beneficios 

10  Se deduce 
1 1  En cuanto a la  titularidad y régimen de participación en beneficios para los resultados obtenidos mediante contratos 
12  Prevé la participación en beneficios de la unidad en la que se ha desarrollado la invención 
13  Se deduce 
14  Dos meses 
15  Posible 
Porcenta je  de  par t ic ipac ión  en  benef ic ios  
a  Porcentajes previstos como máximo para el inventor y mínimo para la universidad 
b  Porcentajes previstos como mínimos en ambos casos 
c  En ambos casos, el Consejo Social podría modificar el porcentaje previsto 
d  El porcentaje para el inventor se establece con carácter de mínimo, lo que permite deducir el porcentaje máximo para la universidad 
e  No se concreta el porcentaje para el inventor, indicándose que será el máximo legal. Los porcentajes indicados se aplican sobre la 

parte que le corresponda a la universidad. 
f  A determinar por el Consejo de Gobierno 
g  Porcentajes máximo para el inventor y mínimo para la universidad 
h  Sin determinar. Si la universidad obtiene beneficios de explotación de una licencia que se ha reservado en el caso de una cesión, al 

inventor le corresponderá el 70%, al departamento o instituto el 20% y a la universidad el 10% 
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V.2. LA   NORMATIVA   ESPECÍFICA   APROBADA   POR   LAS  
UNIVERSIDADES   PÚBLICAS   EN   MATERIA   DE  
PROPIEDAD  INDUSTRIAL    

Como  se  ha  visto  en  el  apartado  anterior,  la  mayoría  de  las  universidades  
han   optado   por   la   opción   de   regular   la   cuestión   de   la   propiedad   industrial  
mediante   la   aprobación   de   una   normativa   interna   de   desarrollo.      Así   lo   han  
hecho   treinta   y   ocho   de   las   cuarenta   y   nueve   universidades   públicas  
españolas514,   lo   que   supone   un   78%   del   conjunto   (ver   figura   11).      Las  
universidades   de   Almería,   Complutense   de   Madrid,   León   y   Málaga   no  
disponen   de   normativa   específica   sobre   propiedad   industrial,   pero   regulan  
aspectos   de   propiedad   industrial   en   otras   normativas   internas515,   por   lo   que  
estas   disposiciones   se   han   considerado   en   el   análisis   y   su   información   se  
incluye,   cuando   resulta   procedente,   junto   a   la   del   resto   de   universidades   con  
normativa  sobre  propiedad  industrial.  No  disponen  de  normativa  específica  ni  
de   regulación   sobre   propiedad   industrial   en   normativas   internas   las  
universidades  Autónoma  de  Madrid,  Internacional  de  Andalucía,  La  Rioja,  Las  
Palmas   de   Gran   Canaria,   Nacional   de   Educación   a   Distancia,   Pública   de  
Navarra  y  Salamanca.    Las  tablas  comparativas  que  se  muestran  tras  el  análisis  
detallado   de   los   distintos   aspectos   que   contienen   reflejan   en   todo   caso   las  
universidades  que  disponen  de  normativa  sobre  propiedad  industrial,  aunque  
carezcan   de   las   previsiones   analizadas   en   la   tabla.   Con   carácter   adicional,  
cuando   existe   alguna   información   pertinente   relativa   a   alguna   de   las  
universidades   sin   normativa   se   incluyen   la   universidad   y   la   información  
oportuna,  circunstancia  que  se  indica  al  pie  de  las  tablas  correspondientes  para  
la  fácil  identificación  de  estas  universidades.  

                                                                                                 
514   Como   se   ha   comentado,   por   su   carácter   de   organismo   autónomo   adscrito   al  Ministerio   de   Educación,   Cultura   y  
Deporte,  se  excluye  del  estudio  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo.  
515  Reglamento  de  empresas  de  base  tecnológica  y  plan  de  incentivos  a  la  transferencia;  Reglamento  para  actividades  del  
artículo   83   de   la   LOU;   Reglamento   de   contratos,   convenios   y   proyectos   de   investigación;   y   Normativa   para   la  
contratación  de  trabajos  de  carácter  científico,  técnico  o  artístico,  respectivamente.  
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Figura  11.  Porcentaje  de  universidades  con  normativa  sobre  propiedad  industrial  

  

Fuente:  elaboración  propia  

  

Queremos   dejar   evidencia   en   este   punto   de   que   la   carencia   de   una  
normativa   específica   sobre   propiedad   industrial   no   significa   que   las  
universidades   correspondientes   no   dispongan   de   procedimientos   internos,  
directrices  o   criterios  de  gestión   sobre   los   resultados  de   su   investigación  sino,  
única  y  exclusivamente  que  no  se  han  dotado  de  un  marco  normativo  expreso  
para  su  regulación,  lo  que  impide  su  análisis  en  el  ámbito  de  la  presente  tesis.  

Con	  norma_va	  
específica	  

78%	  

Con	  regulación	  
en	  otras	  

norma_vas	  
8%	  

Sin	  regulación	  
14%	  
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Tabla  4.  Relación  de  universidades  revisadas,  con  indicación  de  si  han  aprobado  normativa  
sobre  propiedad  industrial  y  su  fecha  

  
√: Dispone  de  normativa  
Ø:  No  dispone  de  normativa  
ND:    No  disponible  
Fuente:  elaboración  propia  

UNIVERSIDAD NORMAT IVA FECHA
A Coruña √ 18/07/2012

Alcalá √ ND

Alicante √ ND

Almería Ø1 --

Autònoma de Barcelona √ ND

Autónoma de Madrid Ø --

Barcelona √ 02/05/2006

Burgos √ 27/03/2012

Cádiz √2 30/03/2012

Cantabria √ 12/06/2006

Carlos III √3 09/12/2010

Castilla la Mancha √ 18/06/2009

Complutense de Madrid Ø4 --

Córdoba √5 23/05/2008

Extremadura √ ND

Girona √ 05/11/1998

Granada √ 14/04/1998

Huelva √ 18/11/2002

Illes Balears √ 18/06/2002

Internacional de Andalucía Ø --

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) Ø --

Jaén √ 21/12/2009

Jaume I √ 29/10/2001

La Laguna √ 30/03/2007

La Rioja Ø --

Las Palmas de Gran Canaria Ø --

León Ø6 --

Lleida √ ND

Málaga Ø7 16/12/2005

Miguel Hernández √ 01/12/2010

Murcia √8 ND

Nacional de Educación a Distancia (UNED) Ø --

Oviedo √ 03/05/2007

Pablo de Olavide √ 27/03/2007

País Vasco √ 06/11/2007

Politécnica de Cartagena √ 18/07/2000

Politécnica de Catalunya √ 02/10/2008

Politécnica de Madrid √9 22/12/2005

Politècnica de València √ 09/11/2012

Pompeu Fabra √ 26/01/2011

Pública de Navarra Ø --

Rey Juan Carlos √ 26/03/2004

Rovira i Virgili √ 30/04/2009

Salamanca Ø --

Santiago de Compostela √ ND

Sevilla √ ND

València Estudi General √1 0 23/07/1991

Valladolid √ 26/03/1997

Vigo √ 19/06/2012

Zaragoza √ 04/10/2006



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

224  

  

Notas   
1  Dispone de reglamento de EBT y Plan de incentivos a la Transferencia (OTRI), donde se recogen aspectos de Propiedad Industrial 
2  Dispone de una Política de Patentes (2006) 
3  Dispone de un reglamento de invenciones y un reglamento para la contratación de trabajos. 
4  Disponen de un reglamento para actividades art. 83 LOU (2005), que incluye un apartado sobre transferencia de tecnología 
5  No es una normativa general, se trata de un acuerdo del CG para la distribución de beneficios derivados de la explotación de 

patentes 
6  Las disposiciones sobre la protección de los resultados de investigación y de los derechos de la propiedad intelectual e industrial se 

recogen en el Reglamento de contratos, convenios y proyectos de investigación (2006) 
7  En tanto se apruebe un Reglamento de Patentes se aplica la Normativa para la contratación de trabajos de carácter científico, 

técnico o artístico (2005) 
8  Dispone de reglamento de EBT 
9  Dispone de una normativa de creación de EBT (2005) 

10  Existe un reglamento de spin-offs (2006) 

  

Dada   la   enorme   variedad   de   aspectos   contenidos   en   las   normativas  
analizadas,  se  ha  segmentado  el  estudio  en  cuatro  apartados,  sobre  los  cuales  se  
ha  llevado  a  cabo  una  comparación  entre   las  diferentes  opciones  manifestadas  
por   las   universidades,   con   el   objeto   de   identificar   patrones   comunes   en   la  
regulación   o   posiciones   singulares   que,   por   algún   motivo,   merezcan   una  
atención  particular.  Los  diferentes  aspectos   se  han  agrupado  en   los  apartados  
reflejados   en   la   siguiente   figura,   dentro   de   los   cuales   se   han   examinado   las  
cuestiones  que  en  cada  caso  se  indican.  
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Figura  12.  Cuestiones  examinadas  en  la  normativa  universitaria  de  desarrollo  

	  
Fuente:  elaboración  propia  

Cuestiones	  examinadasApartados

Titularidad	  de	  las	  
invenciones

Atribución	   de	   titularidad	   según	   el	   tipo	   de	   inventor	  
(profesores,	  personal	  de	  administración	  y	  servicios,	  personal	  
contratado	  para	  investigar,	  personal	  no	  contratado,	  personal	  
investigador	  en	  formación,	  becarios,	  estudiantes).

Atribución	  de	  titularidad	  según	  el	  marco	  en	  el	  que	  se	  genera	  
la	   invención	   (invenciones	   bajo	   contrato	   o	   convenio,	   en	  
programas	   marco	   de	   I+D	   o	   en	   actividades	   no	   relacionadas	  
con	  las	  funciones	  del	  inventor)

Régimen	  de	  cesión	  al	  inventor	  de	  la	  titularidad

Condiciones	  y	  distribución	  de	  beneficios	  en	  caso	  de	  cesión

Régimen	  jurídico	  de	  los	  
inventores Obligaciones,	  sanciones	  y	  derechos	  de	  los	  inventores

Cuestiones	  
procedimentales

Procedimiento	   de	   solicitud	   de	   protección	   (oficina	   gestora	  
interna,	   existencia	   de	   procedimientos	   normalizados,	  
posibilidad	   de	   servicios	   profesionales	   externos,	   plazo	   para	  
decidir,	  efectos	  del	  silencio,	  régimen	  de	  asunción	  de	  gastos)

Extensión	  de	  la	  protección	  (condiciones,	  costes	  y	  abandono)

Órganos	   competentes	   (para	   decidir	   sobre	   la	   protección,	   su	  
extensión,	  la	  cesión	  de	  derechos	  y	  la	  gestión	  de	  la	  propiedad	  
industrial	  a	  nivel	  interno)

Explotación

Modalidades	  previstas

Régimen	  de	  distribución	  de	  beneficios

Distribución	  y	  aplicación	  interna	  de	  los	  beneficios

Régimen	  de	  abandono	  y	  cesión	  de	  la	  explotación

Compromiso	  de	  difusión	  de	  resultados
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V.2.1. CUESTIONES  RELATIVAS  A  LA  TITULARIDAD  DE  LAS  
INVENCIONES  

La   primera   cuestión   que   abordamos   en   este   análisis   es   la  
correspondiente   a   la   atribución   de   la   titularidad   de   las   invenciones,  
atendiendo,  por  una  parte  al   tipo  de   inventor  que   las  obtiene  y,  por  otra,  al  
marco   en   el   que   se   genera   la   misma.   Con   posterioridad,   revisaremos   el  
régimen   de   cesión   de   la   titularidad   al   inventor   y   las   condiciones   y  
distribución  de  beneficios  en  los  casos  de  cesión  de  la  titularidad.  

V.2.1.1. La  atribución  de  la  titularidad  según  el  tipo  de  inventor  

Para   el   análisis   por   tipo   de   inventor,   se   han   tenido   en   cuenta   las  
siguientes   tipologías:   profesores,   personal   de   administración   y   servicios,  
personal   contratado   para   investigar,   personal   no   contratado,   personal  
investigador  en  formación  y  becarios  y  estudiantes.  

V.2.1.1.1. Profesores  

La  LP  no  ofrece  ninguna  duda  sobre  la  atribución  a  la  universidad  de  la  
titularidad  de  las  invenciones  llevadas  a  cabo  por  los  profesores  en  el  ámbito  de  
sus  funciones  docente  e  investigadora  que  sean  consecuencia  de  su  función  de  
investigación   en   la  universidad,   sin  perjuicio  de   lo  previsto   al   respecto   en   los  
contratos  que  puedan  establecerse  con  terceros  (art.  20.2  LP).    Este  precepto  ha  
sido   recogido   por   todas   las   universidades   estudiadas   que   han   regulado   la  
propiedad   industrial   mediante   una   normativa   específica,   ajustándose  
perfectamente  a  la  previsión  legal.  

V.2.1.1.2. Personal  de  Administración  y  Servicios  

Un   total   de   veintinueve   universidades516   no   han   regulado   de   ninguna  
manera  las  invenciones  realizadas  por  su  personal  de  administración  y  servicios  
(PAS).  

De   las  universidades  que   sí   regulan   las  posibles   invenciones   realizadas  
por  este  personal517,  prácticamente  todas  ellas  lo  hacen  para  aplicarles  el  mismo  

                                                                                                 
516  A  Coruña,  Almería,  Autònoma  de  Barcelona,  Autónoma  de  Madrid,  Castilla   la  Mancha,  Complutense  de  Madrid,  
Córdoba,   Extremadura,   Girona,   Granada,  Huelva,   Illes   Balears,   Internacional   de  Andalucía,   Jaume   I,   La   Laguna,   La  
Rioja,   Las   Palmas   de   Gran   Canaria,   León,  Málaga,  Murcia,   Nacional   de   Educación   a   Distancia,   Oviedo,   Pública   de  
Navarra,  Rey  Juan  Carlos,  Salamanca,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  Vigo.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

227  

régimen   que   a   las   obtenidas   por   el   personal   docente   e   investigador,  
atribuyéndose  la  universidad  la  titularidad  de  estas  invenciones.  

Sólo  la  U.  de  Lleida  indica  que  a  las  invenciones  desarrolladas  por  el  PAS  
les   resultará   de   aplicación   el   régimen   previsto   en   la   LP   para   las   invenciones  
laborales,   lo   que   significa   que,   según   lo   previsto   en   los   artículos   15   a   17,   la  
titularidad  corresponderá  a  la  universidad  cuando  la  invención  sea  fruto  de  una  
actividad   de   investigación   que   esté   dentro   del   objeto   de   su   contrato   o   bien  
cuando   esté   relacionada   con   su   actividad   profesional   en   la   empresa   y   en   su  
obtención   hubieran   influido   predominantemente   conocimientos   o   medios  
proporcionados   por   la   misma.      En   otro   caso,   la   titularidad   corresponderá   al  
inventor.  

V.2.1.1.3. Personal  contratado  para  investigar  

Existen   catorce   universidades   que   han   previsto   para   las   invenciones  
llevadas  a  cabo  por  este  tipo  de  personal  la  aplicación  de  los  mismos  preceptos  
que   a   las   invenciones   desarrolladas   por   los   profesores518.   Por   su   parte,   las  
universidades   de   Barcelona   y   País   Vasco   establecen   la   titularidad   para   la  
universidad,  la  primera  mediante  una  cláusula  obligatoria  en  los  contratos  y  la  
segunda   con   carácter   general,   con   posibilidad   de   acuerdo   en   contrario.      La  
Universidad  de  Zaragoza  establece  la  firma  obligatoria  de  un  contrato  de  cesión  
de  derechos,  sin  perjuicio  de  la  participación  del  inventor  en  beneficios.  

En   definitiva,   todos   los   supuestos   del   apartado   anterior   son  
reconducibles   a   uno:   el   tratamiento   se   asemeja   al   régimen   especial   de   las  
invenciones  universitarias  desarrolladas  por  profesores.      La  determinación  de  
qué  régimen   jurídico  resulta  de  aplicación  a   las   invenciones  desarrolladas  por  
este   personal   tiene   una   importancia   relativa.      No   tendrá   efectos   para   la  
atribución   de   la   titularidad,   puesto   que   también   el   régimen   general   de  
invenciones   laborales   atribuye   al   empresario   la   titularidad  de   las   invenciones  
obtenidas   por   personal   contratado   que   sean   fruto   de   una   actividad   de  
investigación   implícita  o  explícitamente  constitutiva  del  objeto  de  su  contrato.    
Pero   sí   afectaría   a   otras   cuestiones,   como   el   derecho   a   la   participación   en  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
517   Veinte   universidades:   Alcalá,   Alicante,   Barcelona,   Burgos,   Cádiz,   Cantabria,   Carlos   III,   Jaén,   La   Laguna,   Lleida,  
Miguel  Hernández,   Pablo  de  Olavide,   País  Vasco,  Politécnica  de  Cartagena,   Politécnica  de  Catalunya,   Politécnica  de  
Madrid,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Rovira  y  Virgili  y  Zaragoza.  
518   Universidades   de   Burgos,   Cádiz,   Cantabria,   Córdoba,   Huelva,   Jaén,   La   Laguna,   Miguel   Hernández,   Pablo   de  
Olavide,  Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  Catalunya,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra  y  Rovira  i  Virgili.  
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beneficios,  que  sólo  existiría  si  consideramos  como  aplicable  el  régimen  especial  
del  art.  20  LP.  

En  nuestra  opinión,   este  personal   lleva   a   cabo   funciones   estrechamente  
relacionadas   con   las  que  desarrollan   los  profesores  universitarios   en   su   faceta  
investigadora,   por   lo   que   resulta   poco   comprensible   que   pudieran   tener   un  
tratamiento   diferente.      Pensamos   que   es   un   personal   que   debe   entenderse  
incluido  en  la  referencia  a  la  figura  del  profesor  que  efectúa  la  LP.    Apoya  esta  
interpretación   lo   previsto   en   la   normativa   específica   para   las   invenciones  
realizadas   por   personal   investigador   en   los   entes   públicos   de   investigación519,  
dictada  en  cumplimiento  del  mandato  del  art.  20.9  LP.    Esta  normativa  establece  
para  las   invenciones  realizadas  por  el  personal  de  investigación  de  estos  entes  
un  régimen  muy  similar  al  previsto  en  los  apartados  2  a  7  del  art.  20  LP  para  las  
invenciones  realizadas  por  profesores  universitarios,  básicamente  la  atribución  
de   la   titularidad  de   la   invención  a   la   institución  y  el  derecho  del   inventor  a   la  
participación  en  los  beneficios  derivados  de  la  explotación.  

La  LP2015  ha  clarificado  esta  cuestión  (art.  21),  aplicando  expresamente  
el   régimen   especial   de   las   invenciones   llevadas   a   cabo   en   el   sector   público   a  
cualquier   tipo  de  personal   investigador.  No  obstante,   en   tanto   se  produzca   la  
entrada   en   vigor   de   la   LP2015,   entendemos   que   las   universidades   deben  
incorporar   en   los   contratos   que   firmen   con   este   personal   las   previsiones  
necesarias  para  pactar  expresamente  que  el  régimen  jurídico  de  las  invenciones  
que  lleven  a  cabo  se  asimile  al  de  los  profesores  universitarios.  

Por   último,   la   gran   mayoría   de   las   treinta   y   ocho   universidades  
analizadas   que   disponen   de   normativa   de   desarrollo   no   han   previsto  
expresamente   la   obtención   de   invenciones   por   el   personal   contratado   para  
investigar520.    Pensamos  que  esta  cuestión  se  estará  resolviendo  en  la  práctica  a  
nivel  contractual,  y  podría  estar  solventándose  en  la  línea  de  lo  comentado  para  
los   casos   anteriores.      Sin   embargo,   consideramos   que   la   normativa   debería  
establecer,  al  menos,   la  necesidad  de  regular  en  los  contratos  que  se  suscriban  
con   este   tipo   de   personal   las   cuestiones   relativas   a   la   titularidad   de   las  
invenciones  y  al  derecho  a  la  participación  en  beneficios.  

     

                                                                                                 
519  Real  Decreto  55/2002,  sobre  explotación  y  cesión  de  invenciones  realizadas  en  los  entes  públicos  de  investigación.  
520  No   lo  han  hecho   las  Universidades  de  A  Coruña,  Alcalá,  Alicante,  Autónoma  de  Barcelona,  Carlos   III,  Castilla   la  
Mancha,  Extremadura,  Girona,  Granada,  Illes  Balears,  Jaume  I,  Lleida,  Murcia,  Oviedo,  Politécnica  de  Madrid,  Rey  Juan  
Carlos,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  Vigo.  
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V.2.1.1.4. Inventor  no  contratado  

En  el  hipotético  caso  de  que  en  la  obtención  de  una  invención  participen  
personas   no   contratadas,   en   el   marco   de   un   proyecto   de   investigación   de   la  
universidad,  es  importante  conocer  qué  condiciones  resultan  de  aplicación  para  
determinar   los  derechos  de  este   tipo  de   inventores.     La  situación  general  es   la  
siguiente.  

No  existe  mención  en  veintisiete    de  las  normativas  revisadas.    Aquéllas  
universidades  que  lo  han  regulado  lo  han  hecho  mayoritariamente  para  indicar  
que  la  titularidad  se  cederá  a  la  universidad  mediante  la  firma  de  un  contrato521.    
En   algunos   casos   este   contrato   de   cesión   debe   reflejar   el   porcentaje   de  
participación   en   beneficios,   en   otros   se   configura   como   un   posible   requisito  
para  participar  en  proyectos  de  investigación.  En  los  casos  de  las  universidades  
de  Jaén  y  León,  se  proclama     una  asimilación  al  régimen  especial  del  profesor  
universitario,   incluyendo   el   derecho   a   la   participación   en   beneficios   en   el  
primer   caso.      La   normativa   de   la   Universidad   Pompeu   Fabra   y   la   de   la  
Universitat  Politècnica  de  València  determinan  que  la  titularidad  se  atribuirá  en  
función   de   lo   que   prevea   expresamente   el   convenio   regulador   de   la  
participación   de   este   personal   o   el   contrato,   respectivamente.   La  Universidad  
del  País  Vasco  establece  con  carácter  general  que  la  titularidad  de  los  resultados  
de   la   actividad   universitaria   que   den   lugar   a   invenciones   susceptibles   de  
protección  corresponderá  a  la  universidad,  sin  distinguir  el  tipo  de  inventor.  En  
resumen,  podemos  distinguir  tres  posibles  situaciones:  

A) Que  no  se  haya  previsto  nada  al  respecto.    La  omisión  normativa  de  estos  
aspectos   es   siempre   desaconsejable.      No   es   improbable   que,   en   un  
escenario   tan   amplio   como   el   universitario,   existan   proyectos   de  
investigación   en   los   que   de   una   u   otra  manera   participen   personas   no  
dependientes   de   la   universidad.      Si   no   existe   la   previsión   de   esta  
situación,   llegado   el   caso   nos   encontramos   con   un   vacío   legal   que   no  
beneficia  ni  a  la  universidad  ni  a  los  inventores.  

B) Que   la  previsión   sea  para  atribuir   la   titularidad  a   la  universidad.      Si   el  
inventor   no   tiene   una   dependencia   orgánica   con   la   institución   es  
difícilmente   defendible   que   pueda   verse   obligado   por   lo   que   la  
universidad  haya  regulado  en  sus  normativas  internas,  tanto  más  cuando  

                                                                                                 
521   Universidades   de   A   Coruña   (previsto   como   una   posibilidad),   Cantabria,   Jaén,   Pablo   de   Olavide,   Politécnica   de  
Madrid,  Politècnica  de  Catalunya  y  Zaragoza.  
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estas   previsiones  modifican   el   criterio   de   atribución   de   titularidad   que  
viene   establecido   en   la   normativa   general   sobre   patentes.      En   esta  
situación,   opinamos   que   sin   mediar   acuerdo   expreso   con   su   autor,   la  
universidad  no  podría  atribuirse  la  titularidad  de  la  invención.  

C) Que  se  establezca  de  forma  obligatoria  la  firma  de  un  acuerdo  previo  en  
el   que   se   ceda   la   titularidad   de   las   invenciones   a   la   universidad   o   se  
regule   el   régimen   de   derechos   de   las   dos   partes.      Nos   parece   que   el  
establecimiento  en   la  normativa   interna  de  este  procedimiento  para  dar  
cobertura  a   la  participación  de  personal  no  contratado  en   los  proyectos  
de  investigación  es  la  mejor  opción,  puesto  que  obliga  a  establecer  a  priori  
los   derechos   y   deberes   de   cada   parte   durante   el   desarrollo   de   la  
investigación  y,   lo  que  es  más   importante,  en  caso  de  obtención  de  una  
invención.      El   criterio   general,   según   nuestro   parecer,   debe   ser   la  
cotitularidad,  según  el  grado  de  uso  de  los  recursos  de  la  universidad,  y  
la  cesión  a  la  universidad  de  la  titularidad  que  corresponda  al  inventor,  a  
cambio  de  las  condiciones  económicas  que  se  acuerden,  siempre  que  ello  
sea  posible522.  

  

                                                                                                 
522  No  será  posible  cuando  la  titularidad  no  pertenezca  al   inventor.  Sería  el  caso  de  una  invención  en  la  que  hubieran  
participado   profesores   de   otra   universidad   o   personal   investigador   de   entes   públicos   de   investigación.      En   estas  
situaciones,  deben  regularse  las  condiciones  en  las  que  se  compartirá  la  titularidad  de  la  invención.  
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Tabla  5.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  cuestiones  relativas  a  la  titularidad  de  las  
invenciones,  por  el  tipo  de  inventor  (I).  

  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

MR RI
L

CC CO DP
B

MR TU CC DP
B

MR SC SP
EC

R

TU

A  Coruña ●1

Alcalá ●
Alicante ●
Autònoma de Barcelona 2
Barcelona ● ● ●
Burgos ● ●
Cádiz ● ● 3
Cantabria ● ● ●
Carlos III ● 4
Castilla la Mancha

Córdoba ●
Extremadura 5
Girona 6
Granada 7
Huelva ●
Illes Balears 8
Jaén ● ● ● ● ● 9
Jaume I 10
La Laguna ● ● 11
León (#) ● 12
Lleida ●
Málaga (#) 13
Miguel Hernández ● ●
Murcia 14
Oviedo

Pablo de Olavide ● ● ●1 5

País Vasco ● ●1 6 ● 17
Politécnica de Cartagena ● ● 18
Politécnica de Catalunya ● ● ●1 9

Politécnica de Madrid ● ●20 21
Politècnica de València ● ● ● 22
Pompeu Fabra ● ● ●
Rey Juan Carlos 23
Rovira i Virgili ● ●
Santiago de Compostela 24
Sevilla 25
València Estudi General 26
Valladolid 27
Vigo

Zaragoza ● ● ● ● ● 28

Notas

T ITULARIDAD. Por el tipo de inventor ( I)

PA S
Pers ona l contratado 

para  inv es tigar Inv entor no contratado

UNIV ERSIDA D
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Leyenda 
PAS :  Persona l  de  Admin is trac ión  y  Serv ic ios  
 MR :  Mismo régimen que PDI. 
 R IL :  Régimen invenciones laborales de la LP 
Persona l  contra tado  para  invest igar  
 CC :  Contrato de cesión de derechos para la universidad. 
 CO :  Cláusula obligatoria en contrato. 
 DPB :  Participación en beneficios. 
 MR :  Mismo régimen que PDI. 
 TU :  Atribución titularidad para la universidad. 
Inventor  no  contra tado  
 CC :  Contrato de cesión de derechos para la universidad. 
 DPB :  Participación en beneficios. 
 MR :  Mismo régimen que PDI. 
 SC :  Según contrato al efecto. 
 SPECR :  Según previsión expresa del convenio regulador de la participación. 
 TU :  Atribución titularidad para la universidad 

  

Notas  
1  Se establece como posibilidad 
2  Sólo menciona al Personal Docente e Investigador (PDI) 
3  Se refiere al "personal" 
4  En algunos apartados se refiere exclusivamente a PDI, en otros habla del personal 
5  Sólo menciona al "profesor" 
6  Sólo menciona al "personal académico" 
7  Menciona sólo al profesor. Sin embargo, se atribuye la titularidad de las invenciones que se produzcan en sus instalaciones. Si 

hay inventores de otros organismos, se compartirá la titularidad 
8  Sólo menciona "profesores" 
9  Considera como personal vinculado al PDI, PAS, personal contratado, becarios, estudiantes y personal no contratado que 

colabore con la universidad 
10  Solo menciona al PDI. Sin embargo, reconoce el derecho a la propiedad intelectual de toda la comunidad universitaria, 

incluyendo a los estudiantes (disposición adicional).  En un documento interno elaborado por la Oficina de Cooperación en 
Investigación y Desarrollo Tecnológico indica que los becarios, por carecer de relación contractual con la universidad, son 
titulares de los resultados de su investigación. El mismo tratamiento debe entenderse para los estudiantes 

1 1  Se refiere al personal vinculado por relación funcional, estatutaria, contractual o análoga 
12  Su Reglamento de Contratos, Convenios y Proyectos de Investigación se refiere a profesores, becarios, alumnos y personal no 

contratado 
13  Su Normativa para la Contratación de Trabajos de Carácter Científico, Técnico o Artístico se refiere sólo al profesor 
14  Inicialmente se refiere a "sus miembros", pero luego sólo habla del profesor 
15  El contrato de cesión reflejará el porcentaje de participación en beneficios 
16  Salvo acuerdo en contrario 
17  Sin perjuicio del reconocimiento como inventor de la persona que los haya obtenido, los resultados de la "actividad 

universitaria" que den lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderán a la universidad 
18  Se refiere a sus miembros (funcionarios y contratados) 
19  Puede exigirse para participar en proyectos de I+D de la universidad 

20  El contrato de cesión reflejará el porcentaje de participación en beneficios 
2 1  Las invenciones de la universidad podrán usarse sin ánimo de lucro por la comunidad universitaria para fines docentes o 

investigadores, sin necesidad de consentimiento previo, reconociendo al inventor 
22  Se refiere al "personal", cualquiera que sea la relación jurídica que le vincule con la universidad 
23  Se refiere al "personal". Todo el personal que haga uso de la infraestructura y recursos 
24  Sólo menciona a profesores e investigadores 
25  Solo menciona profesores 
26  Sólo menciona al profesor 
27  Sólo menciona PDI 
28  Para todas las personas: PAS, PDI, personal de otras administraciones, becarios, estudiantes y autónomos, establece el deber 

de cesión, sin perjuicio de su participación en beneficios 
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V.2.1.1.5. Personal  investigador  en  formación    

El   régimen   jurídico   de   este   tipo   de   personal   viene   establecido   en   el  
estatuto   del   personal   investigador   en   formación,   aprobado   mediante   el   Real  
Decreto  63/2006.    En  el  mismo  se  establece  que  en  cuanto  a  los  posibles  derechos  
de   este   personal   sobre   propiedad   industrial,   se   estará   a   lo   que   disponga   la  
correspondiente  convocatoria,  en  el  marco  de  la  LP.    Pese  a  ello,  la  situación  que  
se   observa   en   la   normativa   de   las   universidades   no   siempre   se   ajusta   a   esta  
previsión.  

La   atribución   de   la   titularidad   de   las   invenciones   desarrolladas   por   el  
personal  investigador  en  formación  seguirá  el  mismo  régimen  previsto  para  las  
obtenidas   por   profesores   según   lo   previsto   en   la   normativa   interna   de   ocho  
universidades523.  

En   algunos   casos   se   prevé   de   forma   expresa   la   atribución   de   la  
titularidad   a   la   universidad.     Así   ocurre   en   la  Universidad  de  Alicante,   salvo  
que  la  convocatoria  para  la  participación  de  este  personal  indique  otra  cosa.    En  
la   Miguel   Hernández,   si   existe   cesión   en   la   convocatoria   o   acuerdo   con   el  
personal.      Y   en   la   del   País  Vasco,   donde   se  menciona   la   necesidad  de   que   la  
titularidad  para  la  universidad  figure  en  la  convocatoria.  

En  la  Universitat  de  Barcelona,  la  titularidad  vendrá  determinada  por  lo  
que  prevea  la  convocatoria.    Por  su  parte,  la  U.  de  Zaragoza  establece  para  este  
personal  el  deber  de  cesión  obligatoria  de  la  titularidad  a  la  universidad.  

La   U.   de   Burgos   equipara   al   personal   investigador   en   formación   al  
colectivo  de  alumnos,  cuando  no  exista  relación  contractual,  lo  que  significa  que  
en  principio  reconoce  la  titularidad  para  el  inventor,  excepto  pacto  en  contrario,  
debiéndose  compartir  esta  titularidad  cuando  en  la  invención  haya  participado  
personal  de   la  universidad.     En  el   caso  de  existencia  de  relación  contractual  o  
asimilada  entre   la  universidad  y  el  personal   investigador  en   formación  habría  
que  estar  al  régimen  previsto  en  la  LP  para  las  invenciones  laborales.    

El   resto   de   normativas   no   indican   nada   sobre   la   titularidad   de   las  
invenciones   obtenidas   por   personal   investigador   en   formación524.      La   omisión  

                                                                                                 
523  Son  los  casos  de  las  universidades  de  Cantabria,  Jaén,  La  Laguna,  Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  Catalunya,  
Politècnica   de   València,   Pompeu   Fabra   y   Rovira   i   Virgili.   En   los   casos   de   Cantabria,   La   Laguna,   Politécnica   de  
Cartagena  y  Politécnica  de  Valencia,  la  asimilación  al  régimen  del  profesor  se  condiciona  a  la  existencia  de  una  relación  
de  dependencia  del  inventor  con  la  universidad.  
524   Universidades   de  A   Coruña,   Alcalá,   Alicante,   Autónoma   de   Barcelona,   Cantabria,   Carlos   III,   Castilla   la  Mancha,  
Córdoba,   Extremadura,   Girona,   Granada,   Huelva,   Illes   Balears,   Internacional   de   Andalucía,   Jaume   I,   La   Rioja,   Las  
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de  la  regulación  es,  una  vez  más,  una  carencia  perjudicial  para  los  intereses  de  
la  universidad  y  para  los  del  propio  inventor.  

Consideramos   que   se   ajustan   al   estatuto   del   personal   investigador   en  
formación  las  previsiones  que  establecen  un  determinado  régimen,  a  salvo  de  lo  
que   indique   la   correspondiente   convocatoria  de  beca.     Así   como  aquéllas  que  
indican  la  necesidad  de  que  dicha  convocatoria  establezca  la  titularidad  para  la  
universidad.     No  obstante,  debe  tenerse  presente  que  finalmente  se  estará  a   lo  
que  indique  la  convocatoria,  aunque  no  hubiera  manifestación  expresa  en  este  
sentido.      Cualquier   otra   previsión   al  margen   de   lo   que   venga   previsto   en   las  
convocatorias  por   las  que  se  obtiene  la  beca  de  investigación  sería  contraria  al  
Real  Decreto  63/2006.  

En  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  la  similitud  de  este  personal  con  la  
figura  del  personal  contratado  para  investigar525,  consideramos  que  debe  serles  
de   aplicación   el   mismo   régimen   que   a   este   colectivo,   por   lo   que   las  
universidades  deberían  prever  en  sus  normativas  que  se  aplicará  lo  previsto  en  
las  correspondientes  convocatorias,  asegurándose,  en  la  medida  en  que  tengan  
capacidad   para   hacerlo,   que   las   previsiones   que   sobre   la   PI   incluyen   estas  
convocatorias  se  asimilan  a  las  aplicables  para  los  profesores  universitarios,  esto  
es,  prevén  la  titularidad  de  las  invenciones  para  la  universidad  y  conceden  un  
derecho  de  participación  en  beneficios  para  el  inventor.  

V.2.1.1.6. Becarios  y  estudiantes  

La  cuestión  de  las  invenciones  realizadas  por  becarios  o  estudiantes526  no  
se  encuentra  regulada  en  la  mayoría  de  las  normativas  universitarias527.  

Aquéllas   que   abordan   la   cuestión   suelen   unificar   el   tratamiento   para  
ambos   colectivos.      En   la   mayoría,   se   distingue   entre   los   resultados   de   los  
trabajos   académicos   y   los   que   derivan   de   proyectos   de   investigación.      La  
regulación  de  las  universidades  de  Alcalá,  Castilla  la  Mancha  y  Oviedo  coincide  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Palmas   de   Gran   Canaria,   León,   Lleida,  Málaga,  Murcia,   Nacional   de   Educación   a   Distancia,   Oviedo,   Politécnica   de  
Madrid,  Rey  Juan  Carlos,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  Vigo.  
525  El  art.  4.1  del  RD  63/2006  establece  que  la  situación  jurídica  de  este  personal  será  de  beca  durante  los  dos  primeros  
años  y  de  contrato  laboral  con  la  institución  una  vez  cumplidas  determinadas  condiciones  académicas.  
526  Excepto  que  se   indique  expresamente  otra   cosa,   la   referencia  a  estudiantes   incluye  a   los  alumnos  matriculados  en  
cualquiera  de  las  titulaciones  de  la  universidad.    
527   28   universidades   no   lo   regulan:   Alicante,   Autónoma   de   Barcelona,   Barcelona,   Cádiz,   Carlos   III,   Córdoba,  
Extremadura,  Girona,  Granada,  Huelva,   Illes   Balears,   Internacional   de  Andalucía,   Jaume   I,   La  Laguna,   La  Rioja,   Las  
Palmas   de   Gran   Canaria,   Málaga,   Miguel   Hernández,   Murcia,   Nacional   de   Educación   a   Distancia,   Politécnica   de  
Cartagena,  Politècnica  de  València,  Salamanca,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  
Vigo.  
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totalmente;    respecto  de  los  trabajos  académicos  (proyectos  fin  de  carrera  y  tesis  
doctorales),   establecen   que   la   titularidad   de   los   posibles   resultados  
corresponderá  a  la  universidad.    En  lo  que  se  refiere  a  la  autoría,  se  reconocerá  
la   autoría   del   alumno   cuando   el   profesor   sólo   haya   encargado   y   evaluado   el  
trabajo,   en   tanto   que   se   compartirá   la   autoría   entre   el   alumno   y   el   profesor  
cuando  éste  haya  dirigido  y  coordinado  el  trabajo  (el  tratamiento  de  la  autoría  
de   los   resultados   derivados   de   trabajos   académicos   se   aborda   de   la   misma  
manera   en   la   normativa   de   la   U.   Rey   Juan   Carlos,   aunque   la   coautoría   debe  
entenderse  sensu  contrario).    Por  su  parte,  la  titularidad  de  los  resultados  en  cuya  
obtención  hayan  participado  becarios  o   alumnos  en  el  marco  de  proyectos  de  
investigación   debe   ser   cedida   obligatoriamente   por   estos   a   la   universidad,  
siendo   posible   su   reconocimiento   como   autores.   Otras   universidades528  
establecen  la  necesaria  suscripción  de  un  contrato  de  cesión  a  la  universidad  de  
los  derechos,  reconociéndose  el  derecho  de  los  inventores  a  la  participación  en  
beneficios,   que   para   las   universidades   Politécnica   de   Madrid   y   Pablo   de  
Olavide  tendrá  que  venir  determinado  en  el  contrato  de  cesión.  La  U.  Pompeu  
Fabra  determina  que,  salvo  pacto  en  contrario,  la  titularidad  será  del  estudiante.    
No  obstante,  se  compartirá  con   la  universidad   la   titularidad  si   la   invención  se  
ha   desarrollado   conjuntamente   con   personal   de   la   misma,   en   el   porcentaje  
correspondiente  al  grado  de  participación  de  cada  inventor.    Por  su  parte,  la  U.  
de   Jaén,   cuyas   previsiones   también   son   coincidentes   para   ambos   colectivos,  
prevé   la   aplicación   a   las   invenciones   de   becarios   o   estudiantes   del   régimen  
establecido  para  los  profesores.    

Encontramos   seis   universidades   que   han   regulado   la   obtención   de  
invenciones  por  parte  de  alumnos,  sin  mencionar  al  colectivo  de  becarios.  La  U.  
de   Burgos   establece   la   titularidad   para   el   estudiante,   salvo   acuerdo,   y   la  
cotitularidad   cuando   en   la   invención   haya   participado   personal   de   la  
universidad.         Aunque   no   se   indica   expresamente   que   la   titularidad  
corresponde   al   estudiante,   la   cotitularidad   con   la   universidad   en   caso   de  
participación   de   personal   de   la   misma   se   contempla   también   en   las  
universidades  de  A  Coruña,  que   incluye   la  posible  cesión  a   la  universidad  de  
los   derechos   de   explotación,   y   Rovira   i   Virgili.      En   el   caso   de   la   U.   del   País  
Vasco,  para  estas  situaciones  se  establece  la  firma  obligatoria  de  un  contrato  de  
cesión  de  derechos.    La  Politècnica  de  Catalunya  reconoce  siempre  la  autoría  del  
alumno  y  también  la  titularidad  de  la  invención  cuando  se  haya  obtenido  como  

                                                                                                 
528  Cantabria,  Politécnica  de  Madrid,  Pablo  de  Olavide  y  Zaragoza.  
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resultado  de  una  actividad  académica  que  sólo  haya  sido  encargada  y  evaluada,  
en   tanto   que   si   la   actividad   académica   ha   sido   dirigida   y   coordinada   por  
profesores,   la   titularidad   recaerá   en   la   universidad.      En   todo   caso,   cuando   la  
titularidad  corresponda  al  alumno,  la  universidad  podrá  reservarse  un  derecho  
de  uso  en  actividades  académicas,  docentes  o   investigadoras.     Por  su  parte,   la  
U.  Rey  Juan  Carlos,  además  de  la  cuestión  ya  mencionada  de  la  autoría  de  los  
resultados   generados   en   el   marco   de   trabajos   académicos,   establece   que   el  
derecho  del  alumno  a  la  participación  en  beneficios  dependerá  del  origen  de  la  
iniciativa   del   trabajo,   de   forma   que   se   reconocerá   en   todo   caso   cuando   la  
iniciativa   haya   sido   del   estudiante   y   podrá   ser   reconocida   por   el   director   del  
trabajo  cuando  la  iniciativa  haya  sido  de  éste.  

Sólo   dos   universidades   establecen   previsiones   expresas   para   ambos  
colectivos,  el  de  becarios  y  el  de  estudiantes.  Se  trata  de  las  U.  de  León  y  Lleida.    
En  el  primer  caso,  se  asimila  el  tratamiento  de  las  invenciones  obtenidas  por  los  
becarios  al  régimen  de  los  profesores  universitarios  y  se  establece  la  titularidad  
en   exclusiva   para   la   universidad   en   el   caso   de   invenciones   obtenidas   por  
alumnos,   aunque   de   forma   poco   coherente   con   ello   se   reconoce   al   alumno   el  
derecho  a  la  autoría  o  coautoría  de  la  invención.     Por  tanto,  pese  a  la  aparente  
distinción,  en  la  práctica  el  régimen  aplicable  a  las  invenciones  de  estudiantes  se  
asimila  también,  en  cuanto  a  la  titularidad  de  la  invención,  al  de  los  profesores.    
En   la   U.   de   Lleida   se   aplica   a   las   invenciones   de   los   becarios   el   régimen  
establecido  en  el  documento  de  aceptación  de  la  beca  y  para  los  estudiantes  se  
reconoce  la  coautoría  cuando  el  trabajo  haya  sido  dirigido  y  coordinado  por  un  
profesor,  siendo  la  autoría  exclusivamente  del  estudiante  cuando  el  profesor  se  
haya  limitado  al  encargo  y  evaluación  del  trabajo.    En  cuanto  a  la  titularidad  de  
los   resultados,   tendrá   que   compartirse   entre   el   inventor   y   la   universidad  
siempre  que  se  hayan  utilizado  medios  de  ésta,  en  el  porcentaje  correspondiente  
en  función  del  uso  de  medios  que  se  haya  efectuado.  

La   U.   Jaume   I   no   contempla   en   su   normativa   nada   respecto   a   las  
invenciones  que  lleven  a  cabo  estudiantes  o  becarios.     Sin  embargo,  su  Oficina  
de   Cooperación   en   Investigación   y   Desarrollo   Tecnológico   menciona   esta  
posibilidad  en  un  documento  informativo  sobre  la  protección  de  los  resultados  
de   investigación.      En   dicho   documento,   al   referirse   a   los   derechos   de   los  
becarios,   establece   que   la   propiedad   de   los   resultados   en   cuya   obtención  
intervengan   becarios   corresponderá   a   los  mismos,   puesto   que   la   relación   que  
mantienen   con   la   universidad   no   tiene   carácter   laboral,   apostando   por   la  
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búsqueda   de   una   solución   equilibrada   que   permita   la   protección   de   la  
invención  respetando  al  mismo  tiempo  los  derechos  de  los  becarios.    Dado  que  
la  relación  entre  los  estudiantes  y  la  universidad  tampoco  tiene  carácter  laboral,  
resulta  lógico  pensar  que  las  invenciones  en  las  que  puedan  participar  éstos  se  
someterán  al  mismo  régimen.  

Resumiendo   la   situación   anterior,   podemos   identificar   las   siguientes  
situaciones:  

A) Universidades  que  implícita  o  explícitamente  se  atribuyen  la  titularidad  
de   las   invenciones   que   lleven   a   cabo   los   estudiantes   o   becarios.    
Entendemos  que  esta  postura  no  se  ajusta  ni  a  lo  previsto  en  el  Estatuto  
del  Estudiante  Universitario529,  ni  a  la  LP,  que  sólo  atribuye  el  derecho  a  
la  patente  a  una  figura  distinta  del  inventor  en  los  casos  de  invenciones  
laborales  o  de  profesores  universitarios.     En  el  caso  de  los  estudiantes  y  
becarios,   que   carecen   de   relación   contractual   o   estatutaria   con   la  
universidad,   no   resultan   de   aplicación   estos   regímenes,   por   lo   que   la  
titularidad   de   la   invención   no   puede   recaer   en   la   universidad  
directamente.  

B) Suscripción  obligatoria  de  un  contrato  para  la  cesión  de  la  titularidad  a  la  
universidad.      Esta   postura   parte   de   la   idea   de   que   la   titularidad  
corresponde  al  autor.    Consideramos  que  no  existe  inconveniente  en  que  
ambas   partes   acuerden   la   cesión   a   la   universidad.      Ahora   bien,   este  
acuerdo   no   puede   ser   obligatorio,   porque   depende   del   concurso   de  
voluntades   por   ambas   partes,   y   debe   considerar   en   todo   caso   una  
compensación   económica   justa   para   el   inventor,   so   pena   de   resultar  
abusivo.      Pensamos   que   es   preferible   la   opción   contemplada   en   el  
apartado  siguiente.  

C) Titularidad  del  estudiante,  que  será  compartida  con  la  universidad  en  el  
caso  de  que  hayan  participado  profesores  o  se  hayan  utilizado  de  manera  
sensible   medios   de   ésta   para   obtener   la   invención,   en   función   de   la  
aportación  de  cada  parte.    Esta  es,  a  nuestro  entender,  la  regulación  más  
acertada,  puesto  que  respeta  la  normativa  general  y  protege  los  derechos  
tanto  del  inventor  que  tenga  la  condición  de  alumno  o  becario,  como  de  
la  universidad,   cuando  ha  participado   en   la   obtención  de   la   invención,  

                                                                                                 
529   Artículos   7.1.x),   8.h),   9.h)   y   10.f)   del   “REAL   DECRETO   1791/2010,   DE   30   DE   DICIEMBRE,   POR   EL   QUE   SE   APRUEBA   EL  
ESTATUTO  DEL  ESTUDIANTE  UNIVERSITARIO”.  
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mediante   la  aportación  de  medios  materiales  o  humanos.  Nada   impide  
que  la  universidad  negocie  con  el  alumno  o  becario  inventor  la  cesión  de  
su  titularidad,  en  términos  justos.  

Sobre   el   derecho   a   participar   en   beneficios,   al   que   algunas  
universidades  aluden,  sólo  tiene  sentido  en  el  caso  de  que  la  titularidad  
se   haya   cedido   a   la   universidad.   En   ese   caso,   pensamos   que   es   una  
cuestión   económica   más   cuya   existencia   y   condiciones   habrá   que  
determinar  en  el  acuerdo  entre  ambas  partes.  

En   definitiva,   el   régimen   de   atribución   de   la   titularidad   de   las  
invenciones   a   la   universidad   no   se   establece   por   la   LP   en   función   de   que   la  
invención  se  desarrolle  en  la  universidad,  sino  en  función  del  tipo  de  inventor  
que   la   lleva   a   cabo.      Sin   embargo,   las   universidades,   por   lo   general,   parecen  
haber   resuelto   la   cuestión   equiparando   en   todo   caso   el   tratamiento,  
reduciéndolo   a   que   la   invención   se   haya   desarrollado   en   la   universidad,   y  
prestando  menos   atención   a   la   vinculación   que   las   relaciona   con   el   inventor,  
factor  este  esencial  en  la  consideración  (o  no)  de  una  invención  como  laboral  y  
por  tanto  en  la  determinación  de  su  régimen  jurídico.  

No   se   puede   igualar   el   régimen   jurídico   de   todos   los   colectivos   que  
pueden   participar   en   la   obtención   de   una   invención.      Las   normativas   deben  
prever   que   los   derechos   y   deberes   del   inventor   vendrán  determinados   por   el  
régimen   jurídico  que   le   resulte  de  aplicación,   según   la  normativa  vigente.     En  
aquellos   casos   en   los   que   la   universidad   pueda   hacerlo,   debería   asimilar   las  
condiciones  a  las  del  profesor.  

Sintetizando  el  análisis  que  se  ha  llevado  a  cabo,  podemos  concluir  que  la  
regulación  de  las  normativas  universitarias,  en  lo  que  se  refiere  a  la  atribución  
de  la  titularidad  de  las  invenciones  por  el  tipo  de  inventor  que  las  lleva  a  cabo,    
es   totalmente   ajustada   en   el   caso   de   los   profesores.   Para   el   personal   de  
administración  y  servicios,  sólo  una  universidad  remite  al   régimen  general  de  
las   invenciones   laborales,   que   a   nuestro   criterio   es   el   que   debe   aplicarse.   La  
situación   del   personal   contratado   para   investigar   también   requeriría   una  
revisión,   dado   que   la   inmensa  mayoría   de   universidades   no   tiene   prevista   la  
figura.  Debería  establecerse  la  necesidad  de  incorporar  en  los  contratos  de  este  
personal   condiciones   que   asimilaran   su   régimen   jurídico   al   de   los   profesores  
universitarios,   a   los   efectos   de   propiedad   industrial.   En   lo   que   se   refiere   a  
invenciones  por  personal  no  contratado,  posibilidad  que  tampoco  han  previsto  
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la   mayoría   de   las   universidades,   debería   establecerse   la   necesidad   de   un  
acuerdo   previo,   en   el   que   se   fijen   los   derechos   y   obligaciones   de   las   partes,  
considerando  como  postura  general  la  cotitularidad  de  las  invenciones,  respecto  
de   las   cuales   la   universidad   intentará   obtener   la   cesión   de   la   titularidad  
correspondiente  al  inventor,  a  cambio  de  una  indemnización  o  participación  en  
beneficios.   Sobre   el   personal   investigador   en   formación,   cuestión   también  
omitida  en  general,   las  universidades  deben  remitirse  a   lo  que  establezcan   las  
correspondientes  convocatorias.     A  nivel  de  convocatoria,  en  la  medida  de  sus  
posibilidades,  deben  asimilar  las  condiciones  a  las  que  se  aplican  en  el  caso  de  
invenciones   del   profesorado.   Por   último,   para   las   invenciones   de   becarios   o  
estudiantes,   las   normativas   sólo   pueden   contemplar   la   cotitularidad   cuando  
participen  en  su  obtención  profesores  o  se  usen  medios  de  la  universidad.     En  
caso   contrario,   la   titularidad   ha   de   ser   del   estudiante   o   becario      autor   de   la  
invención.     En  ambos  casos,   la  universidad  puede  regular  la  negociación  de  la  
cesión  con  el  autor,  en  condiciones  justas.    
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Tabla  6.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  cuestiones  relativas  a  la  titularidad  de  las  
invenciones,  por  el  tipo  de  inventor  (II)  

  
(*)  Se  indica  "ʺA"ʺ  cuando  afecta  sólo  al  colectivo  Alumnos,  "ʺB"ʺ  cuando  afecta  exclusivamente  al  colectivo  Becarios  y  "ʺ●"ʺ  

cuando  es  pertinente  para  ambos  colectivos  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

  

CA
TA

CC CO
ID

DP
B

MR PB
SI

T

PR
A

RA RA
TA

RB TC
PU

TC
UM

TE
AA

EE

TE
EP

TU TU
AA

DP

TU
TA

CC DP
B

EC MR TU TU
C

TU
SC

A  Coruña A
1

Alcalá ● ● ● ● ●
Alicante ●
Autònoma de Barcelona

Barcelona ●
Burgos A A 2
Cádiz

Cantabria ●3 ●4

Carlos III

Castilla la Mancha ● ● ● ● ●
Córdoba

Extremadura

Girona

Granada 5
Huelva

Illes Balears

Jaén ● ● 6
Jaume I 7
La Laguna ●8

León (#) B A
9 10

Lleida A
1 1 A B A 

12

Miguel Hernández ●
Murcia

Oviedo ● ● ● ● ●
Pablo de Olavide ●1 3 ●
País Vasco A ●1 4 15

Politécnica de Cartagena ●1 6 17

Politécnica de Catalunya A A
18 A ● 19

Politécnica de Madrid ●20 ● 21

Politècnica de València ●22

Pompeu Fabra ●23 ● ●
Rey Juan Carlos A A

24
A

25 26
Rovira i Virgili A ●
Santiago de Compostela

Sevilla

València Estudi General

Valladolid

Vigo

Zaragoza ●27 ● ●27 ● 28

Becarios  / A lum nos  (* )
Pers ona l inv es tigador en  

form ac ión

NotasUNIV ERSIDA D

T ITULARIDAD. Por el tipo de inventor ( II)
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Leyenda 
Becar ios  /  A lumnos  
 CATA :  Coautoría con profesor en Proyectos Fin de Carrera (PFC) y Tesis Doctorales (TD) cuando exista dirección y coordinación del 

profesor 
 CC :  Contrato de cesión de derechos obligatorio 
 CO ID :  Cesión obligatoria en proyectos de I+D 
 DPB :  Derecho a participar en beneficios 
 MR :  Mismo régimen que el PDI 
 PBS IT : Posible participación en beneficios, según la iniciativa del trabajo 
 PRA : Posible reconocimiento de autoría 
 RA : Reconocimiento de autoría 
 RATA : Reconocimiento de autoría en PFC o TD cuando el profesor sólo haya encargado y evaluado el trabajo 
 RB : Régimen establecido en el documento de aceptación de la beca 
 TCPU : Titularidad compartida si ha participado personal de la universidad 
 TCUM : Titularidad compartida si se han utilizado medios de la universidad 
 TEAAEE : Titularidad del estudiante en actividades académicas en las que la intervención de los profesores tutores se haya limitado al 

encargo y evaluación 
 TEEP : Titularidad del estudiante excepto pacto 
 TU : Titularidad de la universidad 
 TUAADP : Titularidad de la universidad en actividades académicas dirigidas o coordinadas por profesores 
 TUTA : Titularidad de la universidad en PFC o TD 
Persona l  invest igador  en  formac ión  
 CC : Contrato de cesión de derechos para la universidad 
 DPB : Participación en beneficios 
	   EC : Lo establecido en la convocatoria 
 MR : Mismo régimen que el PDI 
 TU : Titularidad de la universidad 
 TUC : Titularidad para la universidad si hay cesión por convocatoria o acuerdo 
 TUSC : Titularidad para la universidad salvo convocatoria 

  

Notas  
1  Se prevé una posible cesión a la universidad de los derechos de explotación 
2  Al personal investigador en formación sin vinculación contractual con la U. de Burgos les será de aplicación lo establecido para el 

alumnado 
3  Previsto para personas sin relación estatutaria o laboral, indicando expresamente a los becarios y estudiantes 
4  Si existe relación laboral o estatutaria 
5  Menciona sólo al profesor. Sin embargo, la universidad se atribuye la titularidad de las invenciones que se produzcan en sus 

instalaciones. Si participan inventores de otros organismos, se compartirá la titularidad 
6  Considera como personal vinculado al PDI, al PAS, al personal contratado, a los becarios, a los estudiantes y al personal no contratado 

que colabore con la U. de Jaén 
7  Sólo menciona al PDI. Sin embargo, reconoce el derecho a la propiedad intelectual de toda la comunidad universitaria, incluyendo a los 

estudiantes (disposición adicional).  En un documento interno elaborado por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico indica que los becarios, por carecer de relación contractual con la universidad, son titulares de los resultados de su 
investigación. El mismo tratamiento debe entenderse para los estudiantes 

8  Si existe relación laboral o asimilada 
9  Se reconoce al alumno la autoría o coautoría, pero la titularidad de la invención es en exclusiva para la U. de León 

10  Se refiere a profesores, becarios, alumnos y personal no contratado 
1 1  Porcentaje en función de la participación real en la invención 
12  Porcentaje en función del uso de medios de la universidad 
13  Deberá reflejar el porcentaje de participación en beneficios 
14  La titularidad para la universidad debe figurar en la convocatoria 
15  Sin perjuicio del reconocimiento como inventor de la persona que los haya obtenido, los resultados de la actividad universitaria que den 

lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderán a la universidad 
16  Si existe contrato 
17  Se refiere a sus miembros (funcionarios y contratados) 
18  Posible reserva de un derecho de uso para actividades académicas, docentes o investigadoras 
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19  Para la participación en actividades de I+D puede exigirse la cesión de derechos de explotación de resultados 
20  Reflejará el porcentaje de participación en los derechos de explotación 
2 1  Las invenciones podrán usarse sin ánimo de lucro por la comunidad universitaria para fines docentes o investigadores, sin necesidad 

de consentimiento previo, reconociendo al inventor 
22  Han de tener la condición de personal 
23  Según el porcentaje de participación 
24  Si el trabajo es iniciativa del profesor, la participación en beneficios puede ser reconocida por el director del trabajo; si es iniciativa del 

alumno, la participación en beneficios es directa según lo pactado entre las partes 
25  Se sobreentiende 
26  Prevé que la normativa se aplicará también a los resultados de trabajos académicos de estudiantes. Se refiere a todo el personal que 

haga uso de la infraestructura y recursos 
27  Deber de cesión obligatoria, sin perjuicio de la participación en beneficios 
28  Para todas las personas: PAS, PDI, personal de otras administraciones, becarios, estudiantes o autónomos, establece el deber de 

cesión, sin perjuicio de la participación en beneficios 

  

V.2.1.2. La  atribución  de  la  titularidad  según  el  marco  en  el  que  se  genera  
la  invención  

Atendiendo   al   marco   en   el   que   se   generan   las   invenciones,   nos  
encontramos   con   que   las   normativas   regulan   la   obtención   de   resultados  
derivados   de   la   investigación   desarrollada   bajo   contrato   o   convenio   con  
terceros,  al  amparo  de  programas  marco  de  I+D  de  la  Unión  Europea  o  de  otros  
organismos   promotores   de   iniciativas   de   investigación,   o   en   el   ámbito   de  
actividades  no  relacionadas  con  las  funciones  del  inventor.  

V.2.1.2.1. Invenciones  derivadas  de  contratos  con  terceros  

La  LP  establece  en  su  artículo  20.2  que  la   titularidad  de   las   invenciones  
desarrolladas  por  profesores  como  consecuencia  de  su  función  de  investigación  
en  la  universidad,  dentro  del  ámbito  de  sus  funciones  docente  e  investigadora,  
corresponderá  a  la  universidad,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  artículo  11  de  
la  Ley  Orgánica  de  Reforma  Universitaria.  La  referencia  al  artículo  11  de  la  LRU  
debe   entenderse   hecha   en   el   ordenamiento   jurídico   actual   al   artículo   83  de   la  
Ley  Orgánica  de  Universidades,  que  permite  la  celebración  de  contratos  para  la  
realización  de  trabajos  de  carácter  científico,  técnico  o  artístico.  

De   conformidad   con   lo   previsto   en   esta   ley,   cuando   el   profesor   realice  
una   invención   como   consecuencia   de   un   contrato   con   un   ente   privado   o  
público,   el   contrato   deberá   especificar   a   cuál   de   las   partes   contratantes  
corresponderá  la  titularidad  de  la  misma  (art.  20.7  LP).  

En  aplicación  de  estas  previsiones,  prácticamente  todas  las  universidades  
con   normativa   aprobada   determinan   la   titularidad   según   lo   que   se   haya  
establecido   en   el   contrato,   excepto   en   los   casos   de   Girona,   Illes   Balears   y  
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Politècnica  de  Catalunya,  si  bien  esta  última  remite  la  cuestión  de  la  titularidad  
a  un  acuerdo  entre   las  partes,   lo  que  no  deja  de   ser  un  contrato.     Algunas  de  
estas   universidades530   obligan   a   especificar   en   los   contratos   el   régimen   de  
obligaciones   y  distribución  de   beneficios   entre   las   partes   cuando   se  prevea   la  
cotitularidad  de  la  invención,  en  tanto  que  la  U.  de  Lleida  remite  en  el  caso  de  
cotitularidad   a   la   suscripción   obligatoria   de   un   acuerdo   que   regule   las  
condiciones  en  que  se  comparte  la  invención.    Por  su  parte,  la  U.  de  Castilla  la  
Mancha  exige  que  en  dichos  contratos  se  refleje,  necesariamente,  un  porcentaje  
de  titularidad  para  la  universidad.  

Pese  al  mandato  del  artículo  20.7  LP,  sólo  quince  universidades  indican  
que  deberá  existir  en  los  contratos  una  cláusula  que  determine  la  cuestión  de  la  
titularidad  de  las   invenciones531.     En  dieciocho  de  las  normativas  se  prevé  que  
cuando   dicha   cláusula   no   exista   y   no   se   defina   en   el   contrato   a   quién  
corresponde   la   titularidad   de   la   invención,   ésta   corresponderá   a   la  
universidad532.   Como   caso   singular,   la   Universidad   de   Zaragoza   se   atribuye  
expresamente   la   titularidad  de   las   invenciones  cuando   la  colaboración  con   los  
terceros,   bien   mediante   contrato,   bien   mediante   convenio   o   acuerdo,   no   sea  
mediante   la   participación   de   personal,   sino   a   través   del   uso   de   medios   o  
infraestructura  de  la  misma.  

A  la  vista  de  lo  anterior,  nos  encontramos  básicamente  con  las  siguientes  
situaciones,   en   cuanto   a   la   atribución   de   la   titularidad   de   las   invenciones  
obtenidas  en  el  marco  de  un  contrato  con  tercero:  

A) Atribución   según   lo   previsto   en   el   contrato.      Esa   es   la   situación  
mayoritaria.      Las   normativas   deben   incorporar   la   obligación   de   prever  
esta  cuestión  en  los  contratos  que  se  firmen,  tal  y  como  indica  el  artículo  
20.7  LP.    En  defecto  de  previsión  al  respecto  en  el  contrato,  la  mayoría  de  
universidades  que  lo  han  regulado  se  atribuyen  la  titularidad,  lo  que  no  
deja   de   parecernos   desafortunado.      De   un   lado   porque   por   vía   de  
regulación  estatutaria,  estas  universidades  están   tratando  de   incorporar  
previsiones  con  eficacia  contractual  frente  a  un  tercero,  lo  que  nos  parece  
muy   discutible.      Y   de   otro   lado,   por   cuanto   supone   que   el  

                                                                                                 
530  Alicante,  Carlos  III  y  Rey  Juan  Carlos.  
531   Se   trata   de   las   universidades   de   A   Coruña,   Alcalá,   Burgos,   Carlos   III,   Córdoba,   Jaén,   La   Laguna,   León,  Murcia,  
Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Rovira  i  Virgili,  Sevilla  y  Vigo.  
532   Se   trata  de   las  universidades  de  A  Coruña,  Alcalá,  Almería,  Autónoma  de  Barcelona,  Cádiz,  Cantabria,  Castilla   la  
Mancha,  Extremadura,  Huelva,   Jaume   I,  León,  Lleida,  Málaga,  Miguel  Hernández,  Oviedo,  Politécnica  de  Cartagena,  
València  Estudi  General  y  Zaragoza.    
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incumplimiento  de  un  mandato  legal  genera  un  beneficio  para  quien  lo  
incumple.  

B) Acuerdo  expreso.    Entendemos  que  el  régimen  de  derechos  y  deberes  de  
las   partes   sobre   las   posibles   invenciones   debe   estar   regulado   en   el  
contrato   inicial   por   el   que   se   acuerda   el   desarrollo   de   la   investigación.    
No  obstante,  nada  impide  que  las  previsiones  iniciales  sean  matizadas  o  
modificadas   mediante   un   acuerdo   posterior   expreso,   cuando   ambas  
partes  lo  deseen.  

C) Omisión  en  las  normativas.    La  omisión  de  esta  cuestión  genera  un  vacío  
que   puede   perjudicar   mucho   la   confianza   que   puedan   tener   terceros  
interesados   en   contratar   con   la   universidad.      Las   condiciones   de   esa  
contratación  deben   estar   claramente  determinadas  y   ser   conocidas,   con  
objeto  de   facilitar  el  acercamiento  a   la  universidad  de  empresas  y  otras  
instituciones  interesadas  en  llevar  a  cabo  una  investigación  colaborativa.    
Aunque   las   condiciones   concretas   puedan   establecerse   en   el  
correspondiente  contrato,  es  muy  recomendable  que  el  marco  general  en  
el   que   dichos   contratos   pueden   ser   firmados   esté   establecido   en   la  
normativa  específica  de  propiedad  industrial  de  la  universidad.  

En   nuestra   opinión,   las   normativas   han   de   reiterar   la   obligación   que  
establece   el   artículo   20.7   LP   y   obligar   a   la   universidad   a   incorporar   en   los  
contratos   las   condiciones  de   atribución  de   la   titularidad,   así   como   el   resto  de  
derechos   y   obligaciones   de   las   partes.      Si   a   pesar   de   ello   no   se   regula   esta  
cuestión  en  el   contrato,   entendemos  que   las  normativas  deberían  establecer   la  
cotitularidad   de   la   invención,   en   proporción   al   grado   de   utilización   de   los  
recursos  de  la  universidad  y  a  la  financiación  aportada  por  el  tercero,  es  decir,  
en  función  de  la  aportación  efectuada  por  cada  parte  de  los  medios  usados  para  
la   obtención   de   la   invención533.      Pensamos   que   de   esta   forma   se   recompensa  
adecuadamente  a  cada  parte  y  se  establece  una  situación  de  mayor  equilibrio,  lo  
que   también   ayuda   a   generar   más   confianza   en   las   relaciones   entre   la  
universidad  y  su  entorno  productivo.  

     

                                                                                                 
533   Siguiendo   las   recomendaciones   de   REDOTRI,   La   I+D   bajo   contrato.   Aspectos   jurídicos   y   técnicos,   cit.,   pp.   25-‐‑26,   la  
titularidad   para   la   empresa   sería   lo   más   adecuado   en   caso   de   que   haya   asumido   por   completo   el   coste   de   la  
investigación.    En  otro  caso,  la  Universidad  debería  optar  entre  asumir  la  titularidad  y  compensar  a  la  empresa  o  ceder  
la  tecnología  obtenida  a  cambio  de  compensación.  
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V.2.1.2.2. Invenciones  derivadas  de  convenios  o  acuerdos  con  entidades  

Otro   instrumento   mediante   el   que   las   universidades   desarrollan  
actividades  de  investigación  que  pueden  conducir  a  la  obtención  de  resultados  
patentables   es   el   establecimiento   de   convenios   o   acuerdos   con   entidades  
públicas  o  privadas,  a  los  que  nos  referiremos  como  convenios  de  colaboración.    
Conviene  en  primer  lugar  determinar  el  alcance  del  concepto,  puesto  que  no  es  
una  cuestión  tan  evidente  como  pudiera  parecer  a  priori.  La  problemática  sobre  
la   indefinición  que  afecta  a   los  convenios  de  colaboración  ha  sido   identificada  
desde  hace  tiempo  por  el  Tribunal  Supremo,  que  reconoce  la  dificultad  para  su  
delimitación,  ante  la  ausencia  de  una  definición  legal  o  de  un  concepto  doctrinal  
claro.  Para  el  TS,  por  encima  de  la  terminología  utilizada  en  el  negocio  jurídico  
concreto,   nos   encontraremos   ante   un   convenio   de   colaboración   y   no   ante   un  
contrato   cuando   concurran   alguno   de   los   elementos   definitorios   del   mismo:  
preexistencia   de   una   relación   jurídica   en   el   marco   de   la   cual   se   genera   el  
elemento   transaccional   objeto  del   convenio,   que   afecta  de   alguna  manera   a   la  
medida   y   extensión   de   las   obligaciones   derivadas   de   dicha   relación   jurídica;  
relación   de   carácter   plurilateral   y   asociativo,   con   una   finalidad   común   de  
interés   público,   en   contraposición   a   la   relación   bilateral   con   derechos   y  
obligaciones  recíprocos;  o  inexistencia  de  contraprestación  pecuniaria534.  

Esta  diferenciación  es  importante  porque  la  consideración  de  un  negocio  
jurídico   realizado   por   una   Administración   Pública   como   convenio   de  
colaboración   supone   su   exclusión   del   ámbito   de   aplicación   de   la   normativa  
reguladora  de  la  contratación  pública,  lo  que  genera  notables  consecuencias  en  
cuanto  al  margen  de  maniobra  de  que  dispone  la  Administración  para  otorgar  
dicho   negocio535.   Ello   sin   perjuicio   de   que,   tal   y   como   aclara   el   TS,   deban  
someterse   a   los   principios   de   publicidad,   competitividad   e   igualdad   de  
oportunidades  cuando  el  objeto  de  los  mismos  coincida  con  el  de  los  contratos  
regulados  por  la  mencionada  normativa.  

Sobre   esta   cuestión,   la   LCTI   avanza   en   la   definición   de   los   elementos  
propios   de   los   convenios   de   colaboración   referidos   a   actividades   de  
investigación   y   transferencia   de   conocimiento,   identificando   una   serie   de  

                                                                                                 
534  “STS  1066/2004,  DE  18  DE  FEBRERO  DE  2004”,  FJ  4o.  
535  “REAL  DECRETO  LEGISLATIVO  3/2011,  DE  14  DE  NOVIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DE  LA  LEY  DE  
CONTRATOS   DEL   SECTOR   PÚBLICO”.   El   art.   4.1.c)   excluye   de   su   ámbito   «Los   convenios   de   colaboración   que   celebre   la  
Administración   General   del   Estado   con   las   entidades   gestoras   y   servicios   comunes   de   la   Seguridad   Social,   las   Universidades  
Públicas,   las   Comunidades   Autónomas,   las   Entidades   locales,   organismos   autónomos   y   restantes   entidades   públicas,   o   los   que  
celebren   estos   organismos   y   entidades   entre   sí,   salvo   que,   por   su  naturaleza,   tengan   la   consideración   de   contratos   sujetos   a   esta  
Ley».  
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actividades  relacionadas  con  la  investigación  científica  y  técnica  cuyo  desarrollo  
puede  ser  objeto  de  un  convenio  de  colaboración.  Esta  regulación  supone  una  
evidente  mejora,  aunque  para  algún  autor  resulta  insuficiente536.  En  concreto,  en  
su  artículo  34,  establece:  

1.  Los  agentes  públicos  del  Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  
incluidos   las  Universidades   públicas,   los  Organismos  Públicos   de   Investigación   de   la  
Administración   General   del   Estado,   los   organismos   de   investigación   de   otras  
Administraciones  Públicas,  y  los  centros  e  instituciones  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  
podrán   suscribir   convenios   de   colaboración   sujetos   al   derecho   administrativo.   Podrán  
celebrar  estos  convenios  los  propios  agentes  públicos  entre  sí,  o  con  agentes  privados  que  
realicen  actividades  de  investigación  científica  y  técnica,  nacionales,  supranacionales  o  
extranjeros,  para  la  realización  conjunta  de  las  siguientes  actividades:  

a)  Proyectos  y  actuaciones  de  investigación  científica,  desarrollo  e  innovación.  
b)  Creación  o  financiación  de  centros,  institutos  y  unidades  de  investigación  
c)  Financiación  de  proyectos  científico-‐‑técnicos  singulares.  
d)  Formación  de  personal  científico  y  técnico.  
e)  Divulgación  científica  y  tecnológica.  
f)  Uso  compartido  de  inmuebles,  de  instalaciones  y  de  medios  materiales  para  el  
desarrollo  de  actividades  de  investigación  científica,  desarrollo  e  innovación.  

2.   En   estos   convenios   se   incluirán   las   aportaciones   realizadas   por   los  
intervinientes,   así   como   el   régimen   de   distribución   y   protección   de   los   derechos   y  
resultados   de   la   investigación,   el   desarrollo   y   la   innovación.   La   transmisión   de   los  
derechos   sobre   estos   resultados   se   deberá   realizar   con   una   contraprestación   que  
corresponda  a  su  valor  de  mercado.  

3.   El   objeto   de   estos   convenios   no   podrá   coincidir   con   el   de   ninguno   de   los  
contratos  regulados  en  la  legislación  sobre  contratos  del  sector  público.  

La  posibilidad  de   acordar   el   desarrollo  de   actividades  de   investigación  
con   entidades   públicas   o   privadas   mediante   la   suscripción   de   convenios   de  
colaboración   viene   recogida   en   veintiocho   de   las   normativas   revisadas537.      En  

                                                                                                 
536   G.   VICENTE   LACAMBRA,   “El   nuevo   régimen   de   la   transferencia   de   tecnología   entre   las   entidades   públicas   de  
investigación  y   la  empresa”,  cit.,  p.  44.  Este  autor  estima  que  se  ha  perdido  una  oportunidad  para  definir  con  mayor  
objetividad   los   elementos   de   un   convenio   de   colaboración.      En   su   opinión,   los   parámetros   considerados   por   la   Ley,  
como  son  la  aportación  mutua  de  recursos  y   la  compartición  de  resultados  y  riesgos  siguen  adoleciendo  de  un  fuerte  
componente  de  subjetividad,  dado  lo  difícil  que  resulta  en  el  ámbito  de  la  investigación  definir  un  fin  común,  así  como  
cuantificar  los  recursos  que  se  aportan  y  los  resultados  que  se  generan.  
537  A  Coruña,  Alcalá,  Almería,  Barcelona,  Burgos,  Cádiz,  Cantabria,  Carlos  III,  Córdoba,  Extremadura,  Girona,  Huelva,  
Jaén,   La   Laguna,   León,   Lleida,   Pablo   de  Olavide,   Politécnica   de   Cartagena,   Politècnica   de   Catalunya,   Politécnica   de  
Madrid,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Rovira   i  Virgili   ,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  Valladolid,  Vigo  y  
Zaragoza.  
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veintidós  casos,  el  tratamiento  se  unifica  con  el  previsto  para  el  desarrollo  de  los  
contratos  revisados  en  el  apartado  anterior.    Respecto  de  las  universidades  que  
establecen  alguna  particularidad,  cuatro  prevén  la  suscripción  obligatoria  entre  
las  entidades  participantes  de  un  acuerdo  de  cotitularidad,  que  sugiere  que   la  
titularidad   será   compartida   en   todo   caso538.   Otras   universidades   han  
incorporado  en  sus  normativas  previsiones  más  genéricas.    Así,  la  U.  de  Cádiz  
indica  como  posible  un  acuerdo  de  cotitularidad,  que  regule  la  colaboración  de  
otras  entidades   cuando  no  exista   relación  contractual,  y   la  de  Extremadura   se  
limita   a   indicar   que   si   los   inventores   son   de   diferentes   organismos   debe  
compartirse   la   titularidad   de   la   invención   y   los   gastos   derivados   de   su  
protección  y  mantenimiento,  sin  indicar  el  porcentaje  en  el  que  deba  participar  
cada  entidad.  

En   contraposición,   en   el   caso   de   las   otras   veintiuna   universidades    
examinadas  no  se  ha  encontrado  ninguna  mención  a  esta  cuestión.  

Por   tanto,   en   este   punto   nos   encontramos   básicamente   con   tres  
posiciones:  

A) La  no   regulación,   que  genera   los  problemas  de   inseguridad   jurídica  ya  
mencionados  con  anterioridad.    Esta  situación  provocará,  llegado  el  caso,  
que   haya   que   determinar   la   titularidad   de   la   invención   obtenida  
mediante  acuerdo  expreso  de  las  partes.    De  no  obtenerse  dicho  acuerdo,  
la  decisión  sobre  la  determinación  de  la  titularidad  parece  abocada  a  una  
instancia  judicial.  

B) La   asimilación   de   la   regulación   a   lo   previsto   para   las   invenciones  
derivadas   de   contratos.      Los   acuerdos   o   convenios   no   dejan   de   ser  
documentos   en   los   que   se   plasma   la   voluntad   de   ambas   partes,  
libremente  expresada.    Con  independencia  de  la  denominación  concreta  
del   instrumento   mediante   el   que   se   formalice   el   negocio   jurídico,   que  
dependerá  en  general  de   la  naturaleza  de  la  personalidad   jurídica  de   la  
contraparte,   en   el   caso   de   que   ésta,   sea   pública   o   privada,   aportara  
recursos   a   la   investigación,   la   situación   sería   similar   a   la   de   las  
invenciones  derivadas  de  contratos  con  terceros.  

C) La  cotitularidad,  según  lo  previsto  en  el  acuerdo  o  convenio.    El  hecho  de  
referirse   a   convenios   o   acuerdos   hace   pensar,   principalmente,   en  

                                                                                                 
538  Cantabria,  Girona,  Pablo  de  Olavide  y  Politécnica  de  Madrid.  
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colaboraciones   con   otras   administraciones   públicas   o   universidades.    
Siendo  así,  la  posición  jurídica  de  ambas  instituciones  participantes  viene  
a  ser  la  misma,  por  lo  que  nos  parece  que  el  mejor  criterio  para  valorar  la  
atribución   de   la   titularidad   es   el   del   grado   de   aportación   de   recursos  
utilizados  en  la  invención  que  haya  efectuado  cada  parte.  

Salvo   excepciones   justificadas,   entendemos   que   en   las   invenciones  
obtenidas  en  el  marco  de  convenios  de  colaboración  con  otras  instituciones,  
la  titularidad  ha  de  distribuirse  entre  las  instituciones  participantes,  en  base  
a   los  recursos  aportados.  Este  principio  se  recoge,  como  hemos  visto,  en   la  
LCTI.   En   todo   caso,   las   universidades   deben   prever   la   necesidad   de   que  
estos  acuerdos  se  pronuncien  necesariamente  sobre  el  grado  de   titularidad  
de  cada  parte.  

V.2.1.2.3. Invenciones   derivadas   de   convocatorias   nacionales   o  
internacionales  de  investigación  

Las  universidades  captan  cada  vez  más  recursos  para  su  investigación  de  
los   programas   marco   de   investigación   que   aprueban   la   Unión   Europea,   las  
Administraciones   Públicas   españolas   u   otros   organismos   nacionales   o  
internacionales.   El   caso   de   la   titularidad   de   las   invenciones   que   puedan  
obtenerse   en   el   ámbito   de   la   participación   de   las   universidades   en   estos  
programas  de  promoción  de  la  investigación  no  está  previsto  de  forma  expresa  
en   la  LP  y   tampoco   se   encontraron  alusiones  al   respecto   en   la   revisión  de   los  
estatutos.    

A   nivel   de   la   normativa   de   desarrollo,   sólo   tres   universidades   regulan  
este  aspecto,  Córdoba,  Pablo  de  Olavide  y  Politécnica  de  Madrid.    En  todos  los  
casos   se   indica   que   la   titularidad   vendrá   determinada   por   lo   dispuesto   en   la  
convocatoria   o   lo   previsto   en   el   acuerdo   del   consorcio   que   lleve   a   cabo   la  
investigación   o   en   el   contrato   firmado   con   el   organismo   promotor   de   las  
ayudas.      En   defecto   de   previsión   expresa,   la   U.   de   Córdoba   se   atribuye   la  
titularidad  de  los  resultados.  

Consideramos   que   resulta   conveniente   que   la   normativa   universitaria  
prevea  una  situación  cada  vez  más  común,  como  es  la  obtención  de  invenciones  
derivadas   de   convocatorias   o   programas   marco   de   investigación.      La   forma  
concreta   en   la   que   debe   resolverse   la   cuestión   de   la   titularidad   de   estas  
invenciones   dependerá   de   las   condiciones   que   vengan   establecidas   en   el  
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programa   de   ayudas.      Esta   cuestión   tendrá   que   ser   remitida   al   acuerdo   de  
adhesión   que   establezca   la   universidad   con   la   institución   que   financie   el  
programa   o   con   las   instituciones   que   participen   conjuntamente   en   la  
investigación,  dentro  del  marco  de  lo  previsto  en  el  programa.  

V.2.1.2.4. Invenciones   fuera   del   marco   de   las   funciones   del   inventor   y   del  
tiempo  dedicado  a  su  actividad  profesional.  

Ya  se  ha  comentado  anteriormente  que  el  régimen  especial  previsto  en  el  
artículo   20   LP   para   las   invenciones   que   lleven   a   cabo   los   profesores  
universitarios  atribuye  a  la  universidad  la  titularidad  de  la  invención  en  función  
de   la   concurrencia   de  dos   notas:   que   las   invenciones   sean   consecuencia   de   la  
función   de   investigación   del   profesor   en   la   universidad   y   que   pertenezcan   al  
ámbito  de  sus  funciones  docente  e  investigadora.  

Por  otra  parte,  en  el  caso  de  invenciones  llevadas  a  cabo  por  inventores  a  
los  que,  por   carecer  de   la   condición  de  profesor,   les   resultara  de  aplicación  el  
régimen  general  de  las  invenciones  laborales,  la  titularidad  correspondería  a  la  
universidad  siempre  que  la  invención,  obtenida  durante  la  relación  de  servicios,  
se  derive  de  una  actividad  de  investigación  que  se  encuentre  dentro  del  objeto  
del  contrato,  o  que  esté  relacionada  con  la  actividad  profesional  del  inventor  y  
en   su   obtención   hayan   influido   predominantemente   medios   o   conocimientos  
facilitados  por  la  universidad  (arts.  15  y  16  LP).  

Cuando   la   invención  no   se   haya  producido   como   consecuencia   de  una  
actividad   de   investigación   incluida   en   el   objeto   del   contrato,   o   no   esté  
relacionada   con   la   actividad   profesional   del   inventor   y   no   hayan   influido  
significativamente   en   su   obtención  medios   o   conocimientos   facilitados   por   la  
universidad,  la  titularidad  de  la  invención  debe  corresponder  al  trabajador.    La  
obtención  de   invenciones   fuera  del  marco  de   las   funciones  del   inventor  y  del  
tiempo  dedicado  a  su  actividad  profesional  sólo  ha  sido  contemplada  por  dos  
universidades,   la  Carlos   III  y   la  Miguel  Hernández.  En  ambos  casos,  declaran  
que  la  titularidad  corresponderá  al  inventor,  pudiendo  cederla  a  la  universidad.    
En   caso   de   cesión,   la   U.   Carlos   III   reconoce   expresamente   el   derecho   del  
inventor  a  participar  en  los  beneficios  derivados  de  la  explotación.  

Consideramos  que  esta  cuestión,  referida  a  las  invenciones  desarrolladas  
por   personal   de   la   universidad,   es   ciertamente   residual,   puesto   que   es   muy  
improbable  que  un  profesor  universitario  obtenga  una  invención  al  margen  de  
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sus  funciones  docente  e  investigadora,  o  que  personal  no  profesor  dependiente  
de   la   universidad   genere   una   invención   fuera   del   objeto   de   su   contrato   y   sin  
utilizar  medios  o  conocimientos  facilitados  por  la  universidad.    En  este  sentido,  
pensamos  que  la  regulación  general  que  se  contiene  en  la  LP    es  suficiente  y  que  
no  aporta  ninguna  ventaja  reproducir  estas  previsiones  en  las  normativas  sobre  
propiedad  industrial.  

Sin   embargo,   en   lo   que   se   refiere   a   invenciones   obtenidas   en   la  
universidad   por   personas   no   dependientes   de   la   institución,   no   resultan   de  
aplicación  las  previsiones  sobre  invenciones  laborales  o  el  régimen  especial  de  
las   invenciones   de   profesores   universitarios   de   la   LP,   por   lo   que   sí   resulta  
recomendable  en  estos  casos  que  la  universidad  determine  en  su  normativa  los  
criterios  de  actuación.     Con  carácter  general,  nos  parece  que   las  universidades  
deben  intentar  obtener  de  su  autor   la  cesión  de  la   invención,  a  cambio  de  una  
compensación  económica  adecuada.    Las  condiciones  del  acuerdo  deberán  estar  
contenidas  en  el  contrato  que  se  firme  entre  ambas  partes.    
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Tabla  7.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  cuestiones  relativas  a  la  titularidad  de  las  
invenciones,  por  el  marco  de  generación 

	  
(*)   Se   indica   "ʺC"ʺ   cuando   afecta   sólo   a   contratos   del   artículo   83   de   la   LOU,   "ʺA"ʺ   cuando   afecta      a   acuerdos   con   otras  

entidades  públicas  o  privadas  y  "ʺ●"ʺ  cuando  es  pertinente  en  ambos  casos  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

AP CN
C

CO PD
U

PA
C

SC SO
AC

DC DU SA
C

IN
V

PB PC

A  Coruña ● ● ●
Alcalá ● ● ●
Alicante C

1

Almería (#) ● ●
Autònoma de Barcelona C C
Barcelona ●
Burgos ● ●
Cádiz C A C
Cantabria C C A

Carlos III ● ●2
● ● ●

Castilla la Mancha C C
3

Complutense de Madrid (#) C
Córdoba ● ● ● ●
Extremadura A

4
C C

Girona A
Granada C 5
Huelva ● ●
Illes Balears

Jaén ● ●
Jaume I C C
La Laguna ● ●
León (#) ● ● ●
Lleida ● ● ●6

Málaga (#) C C
Miguel Hernández C C ● ●
Murcia C C
Oviedo C C
Pablo de Olavide C A ●
País Vasco C
Politécnica de Cartagena ● ● ●
Politécnica de Catalunya ● 7

Politécnica de Madrid C A
8

●
Politècnica de València ● ●
Pompeu Fabra ● ●
Rey Juan Carlos C

9

Rovira i Virgili ● ●
Santiago de Compostela ● ●
Sevilla ● ●
València Estudi General C C
Valladolid ●
Vigo ● ●
Zaragoza ●1 0

● 11

 T ITULARIDAD. Por el marco en el que se genera la invención

Notas

Contratos  y  A cuerdos  con entidades  ( *)

Conv ocatorias  nac iona les  
o  in ternac iona les  de  

inv es tigac ión

Inv enc iones  no 
re lac ionadas  con las  

func iones  de l inv entor

UNIV ERSIDA D
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Leyenda 
Contra tos  y  Acuerdos  con  ent idades  
 AP : Acuerdo entre las partes 
 CNC : Cláusula necesaria en contratos 
 PDU : Sin previsión en contrato, la titularidad será de la universidad 
 CO : Cotitularidad obligatoria 
 PAC : Posible acuerdo de cotitularidad 
 SC : Según contrato 
 SOAC : Suscripción obligatoria de acuerdo de cotitularidad 
Convocator ias  nac iona les  o  in ternac iona les  de  invest igac ión  
 DC : Lo dispuesto en la convocatoria 
 DU : En defecto de previsión expresa, titularidad de la universidad 
 SAC : Lo dispuesto en el acuerdo del consorcio o contrato con el organismo financiador 
Invenc iones  no  re lac ionadas  con  las  func iones  de l  i nventor  
 INV : Titularidad del inventor 
 PB : Derecho a participar en beneficios 
 PC : Prevé posible cesión a la universidad 

  

Notas  
1  En caso de cotitularidad, el contrato especificará las obligaciones y la distribución de beneficios 

2  En caso de cotitularidad, el contrato especificará el porcentaje de gastos y beneficios para  la universidad 

3  Necesariamente ha de preverse un porcentaje de titularidad para la universidad 

4  Si los inventores son de diferentes organismos: cotitularidad y reparto de gastos, sin especificar el porcentaje 

5  Se atribuye la titularidad de las invenciones que se produzcan en sus instalaciones. Si hay inventores de otros organismos, se 
compartirá la titularidad 

6  Cuando se comparta titularidad 

7  Para la participación en actividades de I+D puede exigirse la cesión de derechos de explotación de resultados 

8  Indicará porcentaje, entidad facultada para la gestión y condiciones para la extensión internacional 

9  En caso de cotitularidad, especificará el porcentaje 

10  Prevé la titularidad para la universidad cuando no participe personal de la misma, pero se utilicen medios o infraestructura de ésta 

1 1  Para todos los inventores: PAS, PDI, personal de otras administraciones, becarios, estudiantes o autónomos, establece el deber de 
cesión, sin perjuicio de participación en beneficios 

  

V.2.1.3. El  régimen  de  cesión  de  la  titularidad  al  inventor  

La   normativa   de   patentes   permite   que   la   universidad   ceda   a   los  
profesores  autores  de  las  mismas  la  titularidad  de  las  invenciones  (art.  20.5  LP).  
Esta   posibilidad   de   cesión   y   sus   condiciones   han   sido   desarrolladas   por   las  
universidades  en  sus  normativas  internas  de  diferente  manera.    En  total  tres  de  
las   universidades   con   normativa   han   dejado   sin   regulación   la   cuestión   de   la  
posible  cesión  de  la  titularidad  a   los   inventores539.     Entre   las  que  sí  abordan  la  
cuestión,  podemos  distinguir:  

                                                                                                 
539  Córdoba,  Islas  Baleares  y  Zaragoza.  
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A) Cesión   expresa.   En   su   mayoría,   las   universidades   han   previsto   la  
renuncia   expresa   a   la   titularidad   sobre   la   invención   cuando   no   tienen  
interés  en  asumirla,  con  las  siguientes  modalidades:  

a. Como   una   posibilidad   que   manifiestan   expresamente540.         Doce   de  
estas   universidades541   vinculan   esta   posibilidad   a   la   carencia   de  
interés  por  la  universidad  en  llevar  a  cabo  la  protección,  mientras  que  
otras  nueve  prevén  la  cesión  cuando  exista  una  solicitud  por  parte  de  
los   inventores,   bien   motivada   en   la   falta   de   interés   de   la  
universidad542,   bien   en   la   ausencia   de   resolución   en   plazo543.      Las  
universidades   de   A   Coruña,   Málaga   y   Murcia   recogen   en   sus  
normativas   una   posible   cesión   al   inventor,   sin   especificar   en   qué  
circunstancias  o  plazos  debe  llevarse  a  cabo,  por  lo  que  la  universidad  
podría  acordarla  en  cualquier  momento.  

b. Con   carácter   obligatorio,   cuando   la  universidad  manifiesta   no   tener  
interés  en  la  protección  de  la  invención544,  o  cuando  no  ha  ejercido  sus  
derechos  para  solicitarla545.  

La  cesión  expresa  impide  que  escape  de  la  esfera  patrimonial  de  la  
universidad  la  titularidad  de  la  invención  si  no  es  a  consecuencia  de  una  
actuación   consciente.     No  obstante,   existe  un   riesgo   importante,  puesto  
que   la   falta   de   resolución   por   la   universidad   cediendo   la   invención  
provocaría   una   situación   de   bloqueo   que   pondría   en   riesgo   tanto   los  
derechos   de   la   universidad   como   los   del   inventor,   por   lo   que   no   la  
consideramos  una  solución  adecuada.    

B) Cesión   automática,   en   la   que   también   encontramos   dos   posibles  
opciones:  

a. Cuando   las   universidades   manifiesten   que   no   tienen   interés   en  
proteger   la   invención546,   en   el   plazo   determinado   para   ello   en   la  

                                                                                                 
540  Un  total  de  24  universidades  lo  han  previsto  así.  
541  Universidades  de  Alcalá,  Autónoma  de  Barcelona,  Cantabria,  Carlos  III,  Castilla  la  Mancha,  Granada,  Jaén,  Jaume  I,  
León,  Lleida,  Politècnica  de  València  y  Rey  Juan  Carlos.  
542  Burgos,  Miguel  Hernández,  Politècnica  de  Catalunya,  Pompeu  Fabra,  Rovira  i  Virgili,  Valladolid  y  Vigo.    En  los  casos  
de   Burgos,   Pompeu   Fabra,   Rovira   i   Virgili   y   Vigo   se   garantiza   expresamente   que   la   cesión   habrá   de   respetar   los  
acuerdos  o  contratos  firmados  con  terceros.  
543  Casos  de  las  universidades  de  Jaén  y  País  Vasco,  en  este  último  caso  excepto  resolución  motivada.  
544  Así  lo  prevén  las  universidades  de  Alicante,  Barcelona,  Extremadura,  Huelva  y  Pablo  de  Olavide.  
545    Caso  de  la  U.  de  València  Estudi  General.  La  normativa  no  fija  un  plazo  determinado  para  el  ejercicio  del  derecho  de  
solicitud,  lo  que  genera  dificultades  para  definir  el  momento  en  el  que  pueda  entenderse  que  se  dan  las  condiciones  en  
que  deba  producirse  la  cesión.  
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normativa,   o   cuando   la   universidad   no   resuelva   en   dicho   plazo547.    
Aunque   se   prevea   la   cesión   automática,   la  U.   de  Oviedo   la   vincula  
con  el  establecimiento  de  una  obligación  para  el  inventor,  consistente  
en   la   comunicación   a   la   universidad   de   su   intención   de   solicitar   la  
protección,  con  carácter  previo  a  la  presentación  de  la  misma.  

b. Vinculada  al  hecho  de  que  la  universidad  no  solicite  la  patente548.  

Puede   ocurrir   que   la   falta   de   interés   de   la   universidad   por   la  
invención   se   desprenda   de   su   inactividad   para   proteger   la   patente  
durante   un   plazo   que   debe   estar   determinado.   En   ese   caso,   es  
recomendable  que  el  inventor  pueda  ejercitar  las  acciones  tendentes  a  la  
protección  de   la  misma.     De   esta   forma   se   evita   el   estancamiento  de   la  
situación  ante  la  parálisis  de  la  universidad  y  aumenta  la  probabilidad  de  
que   la   invención   se   difunda,  mediante   su   protección   y   explotación.   La  
LP2015   resuelve   esta   situación   permitiendo   la   presentación   de   la  
solicitud   por   el   investigador,   pero   en   nombre   y   por   cuenta   de   la  
universidad549.  

Con   carácter   general,   las   universidades   establecen   plazos   para   la  
adopción   de   la   decisión   correspondiente   al   ejercicio   de   la   solicitud   de  
protección  de  la  invención.    Como  hemos  visto,  algunas  regulan  los  efectos  de  la  
decisión   de   no   proteger,   previendo   una   cesión   al   inventor,   con   carácter  
automático  u   obligatorio.      Sin   embargo,   sólo   seis   universidades550   determinan  
los  efectos  del  silencio  por  parte  de  la  universidad,  ante  la  comunicación  por  el  
inventor   de   la   obtención   de   la   invención.      En   la   U.   del   País   Vasco   la   cesión  
requiere  que,  transcurrido  el  plazo,  el  inventor  la  solicite,  pudiendo  evitarse  por  
la   universidad   en   todo   caso   la   cesión   mediante   resolución   motivada   en  
contrario,  en  tanto  que  las  otras  cinco  establecen  una  cesión  automática  cuando  
la  universidad  no  resuelva  expresamente  en  el  plazo  marcado.  

La   universidad,   como   cualquier   otra   Administración   pública   está  
obligada  a   resolver   los  procedimientos   en  un  plazo  determinado.     Una  vez   el  
inventor   ha   cumplido   con   su   obligación   de   comunicar   la   obtención,   nace   la  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
546  Son  7  universidades:  Cádiz,  Girona,  La  Laguna,  Oviedo,  Politécnica  de  Cartagena,  Politécnica  de  Madrid  y  Santiago  
de  Compostela.  
547  Alicante,  Extremadura,  La  Laguna,  Oviedo  y  Santiago  de  Compostela.  
548  Así  ocurre  en  el  caso  de  la  U.  de  Sevilla.  Sin  embargo,  la  normativa  no  indica  en  qué  plazo  debe  llevarse  a  cabo  esta  
solicitud,  con  lo  que  se  hace  difícil  determinar  el  momento  en  que  se  produciría  la  cesión.  
549  Por  aplicación  de  los  artículos  20.3  y  18.2  LP2015.  
550  Alicante,  Extremadura,  La  Laguna,  Oviedo,  País  Vasco  y  Santiago  de  Compostela.  
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obligación   de   la   universidad   de   manifestar   si   tiene   interés   en   ejercer   sus  
derechos  y  solicitar   la  protección  de   la  misma,  o  por  el  contrario  declina  estos  
derechos   y   los   cede   al   inventor.      En   nuestra   opinión,   esta   decisión   debe  
producirse  dentro  de  un  plazo  máximo  que  esté  contemplado  en  la  normativa  y  
que   no   debería   exceder   de   3   meses551.   En   caso   de   que   transcurra   el   plazo  
máximo  para  decidir  sin  que  la  universidad  lo  haya  hecho,  consideramos  que  la  
cesión   al   inventor   debe   producirse   automáticamente,   para   desbloquear   la  
situación  y  permitir  que  el  inventor  pueda  ejercer  en  su  nombre  los  derechos  de  
protección  de  la  invención552.  

V.2.1.4. Las  condiciones  de  la  cesión  y  de  la  distribución  de  beneficios  

En  lo  que  respecta  a  las  condiciones  en  que  se  lleva  a  cabo  la  cesión  de  la  
titularidad  de  la  invención  por  la  universidad  al  inventor,  la  LP  reconoce  a  las  
universidades   dos   derechos:   la   posibilidad   de   reservarse   una   licencia   no  
exclusiva,  intransferible  y  gratuita  de  explotación  de  la  invención  (art.  20.5  LP)  
y  la  participación  en  los  beneficios  que  obtenga  el  inventor  por  la  explotación  de  
la  invención  cedida  (art.  20.6  LP),  cuya  determinación  remite  a  los  estatutos.  

Interesa   revisar   si   las   universidades   han   incorporado   estos   derechos   a  
sus   normativas   y  de   qué  manera,   así   como   el   porcentaje   que  han  previsto  de  
participación  en  beneficios  derivados  de   la  explotación  de   la   invención  cedida  
al  profesor  autor  de  la  misma.  

V.2.1.4.1. Los   derechos   de   la   universidad   sobre   la   invención   cedida   al  
profesor  

Encontramos   alusiones   al   derecho   de   reserva   de   licencia   y   al   de  
participación  en  beneficios.  

A) En   cuanto   al   derecho   a   reservarse   una   licencia   de   explotación   de   la  
invención,   no   exclusiva,   intransferible   y   gratuita,   distinguimos,   en  
función  del  carácter  con  el  que  se  establece:  
                                                                                                 

551  Como  veremos  más  adelante,  la  mayoría  de  universidades  establecen  plazos  de  resolución  superiores.  Sin  embargo,  
consideramos  suficiente  para  adoptar  esta  decisión  el  plazo  de  3  meses.  Excepto  en  casos  muy  justificados,  en  los  que  
podría  ampliarse  el  plazo,  la  superación  de  este  plazo  sólo  provoca  una  dilación  innecesaria  y  poco  recomendable  del  
proceso.  En  esta  misma   línea  se  ha  pronunciado   la  LP2015,  cuyo  artículo  21.3  obliga  a   la  universidad  a  comunicar  al  
inventor,  dentro  de  ese  plazo,  su  decisión  sobre  presentar  la  solicitud  de  protección  de  la  invención  o  considerarla  como  
secreto  industrial,  reservándose  su  uso  en  exclusiva.  
552  Así  se  prevé  también  en  la  LP2015  ante  el  incumplimiento  por  parte  de  la  universidad  de  la  obligación  de  comunicar  
en  plazo.  En  ese  caso,  se  permite  al  autor  de  la  invención  la  presentación  de  la  solicitud  de  patente.  Sin  embargo,  en  el  
caso  de  que  la  universidad  no  presente  la  solicitud  de  patente  en  un  plazo  razonable,  tras  haber  comunicado  interés  en  
la  misma,  la  LP2015  permite  al  investigador  presentar  la  solicitud  en  nombre  y  por  cuenta  de  la  universidad,  es  decir,  
sin  asumir  su  titularidad.  
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a. Necesario:   en   general   las   universidades   han   declarado   con   carácter  
taxativo  que  la  universidad  efectuará  esta  reserva  en  caso  de  cesión  al  
inventor,  sin  ninguna  condición553.     Sin  embargo,  otras  universidades  
matizan  esta  reserva:  

− Existen   tres   universidades   que   incorporan   una   limitación   a   la  
reserva   de   licencia,   al   indicar   que   ésta   se   producirá   en   caso   de  
cesión   al   inventor,   siempre   que   la   patente   no   fuera   cedida   a  
terceros554,   en   cuyo   caso   no   operaría   la   reserva   de   licencia   de  
explotación  a  favor  de  la  universidad.  

− Otras  cuatro  universidades  condicionan   la  cesión  de   la  patente  a  
su  uso  en  forma  no  contraria  a  los  principios  de  la  universidad555.  

− La   U.   Pompeu   Fabra   declara   esta   reserva   necesaria,   pero   la  
vincula   al   uso   de   la   invención   para   fines   docentes   o   de  
investigación.  

b. Posible:   por   otro   lado,   en   ocho   casos   la   reserva   se   contempla   como  
posible556,  aunque  en  el  caso  de  la  U.  de  Lleida  la  previsión  no  respeta  
lo   indicado   en   sus   estatutos,   que   declaran   la   reserva   con   carácter  
necesario  si  existe  cesión  al  profesor  autor.  

La   reserva   de   licencia   con   carácter   necesario   tiene   la   ventaja   de  
garantizar  la  preservación  de  los  derechos  de  la  universidad  en  caso  de  
cesión,  por  lo  que  pensamos  que  es  la  posición  normativa  más  adecuada.  
Entendemos   que   está   suficientemente   justificado   que   esta   reserva  
ampare  siempre  la  utilización  de  la  patente  por  la  universidad  para  fines  
docentes   o   de   investigación.      Sin   embargo,   el   hecho   de   que   la  
universidad   disponga   de   una   licencia   de   la   que   pueda   disponer  
libremente   condiciona   de   forma   importante   las   posibilidades   del  
inventor   para   ceder   la   patente   a   un   tercero   que   la   explote  
comercialmente.  A  nuestro  parecer,  una  vez   la  universidad  ha  decidido  

                                                                                                 
553   Esta   ha   sido   la   opción   de   23   universidades:   A   Coruña,   Alcalá,   Alicante,   Barcelona,   Burgos,   Cádiz,   Carlos   III,  
Complutense  de  Madrid   (no  contempla  expresamente   la  posibilidad  de  cesión,  pero   indica  que   la  U.   tiene  derecho  a  
asumir   la   titularidad   o   a   reservarse   un   derecho   de   utilización),   Huelva,   Jaén,   Jaume   I,   Miguel   Hernández,   Murcia,  
Oviedo,   Politécnica   de  Cartagena,   Politécnica   de  Catalunya,   Politécnica   de  Madrid,   Politècnica   de  València,   Rovira   i  
Virgili,  Sevilla,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  Vigo.  
554  Extremadura,  Pablo  de  Olavide  y  Santiago  de  Compostela.  
555  Universidades  de  A  Coruña,  Burgos,  Rovira  i  Virgili  y  Vigo.  
556  Autònoma  de  Barcelona,  Cantabria,  Castilla  la  Mancha,  La  Laguna,  León,  Lleida,  País  Vasco,  y  Rey  Juan  Carlos.    En  
la   U.   Autònoma   de   Barcelona   se   exige   que   la   Comisión   de   Investigación   acuerde   expresamente   si   se   usará   o   no   la  
licencia,  pudiendo  reservarse  el  derecho  a  utilizarla  durante  un  máximo  de  un  año  desde  la  cesión  al  inventor.  
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ceder   la   patente   al   inventor,   no   existe   justificación   para   que   se   siga  
reservando  el  uso  de  la  misma  más  allá  del  estrictamente  necesario  para  
llevar  a  cabo  sus  funciones  de  docencia  e  investigación.    De  esta  forma,  la  
capacidad   del   inventor   cesionario   para   conseguir   que   se   explote   la  
patente  por  un  tercero  se  verá  menos  afectada.    Por  ello,  pensamos  que  la  
normativa   universitaria   sobre   propiedad   industrial   debe   prever   la  
reserva   necesaria   de   una   licencia   de   explotación   de   la   invención,   no  
exclusiva,   intransferible   y   gratuita   en   caso   de   que   ceda   la   patente   al  
inventor.      Esta   reserva   habrá   de   limitarse   a   un   uso   exclusivamente  
investigador   o   docente   en   el   caso   de   que   el   inventor   licencie   la  
explotación  de  la  patente  o  la  ceda  a  un  tercero.  

B) En   lo   que   concierne   al   derecho   de   la   universidad   a   participar   en   los  
beneficios   derivados   de   la   explotación   de   la   invención   por   el   profesor  
autor,   cuando   se   haya   producido   la   cesión   de   la   misma,   las  
universidades   con   normativa   propia   lo   han   recogido   de   forma   casi  
unánime557.    A  excepción  de  los  porcentajes  concretos  de  participación  o  
la  manera  de  determinarlos,  que  se  analizan  en  el  apartado  siguiente,  en  
las  universidades  que  lo  prevén  existe  una  casi  total  coincidencia  sobre  la  
forma  de  reconocimiento  del  derecho558.  

Entendemos   que   debe   incluirse   en   las   normativas   internas   la  
previsión  de  la  LP  reconociendo  el  derecho  de  la  universidad  a  participar  
en   los   posibles   beneficios   de   explotación   de   una   invención   cedida   al  
profesor   autor   de   la   misma,   puesto   que   no   tiene   sentido   que   la  
universidad   abandone   este   derecho.      La   posible   renuncia   al   mismo  
debería   realizarse,  de   forma   justificada,   ajustándose  al  procedimiento  y  
garantías  previstos  para  la  renuncia  de  derechos  de  carácter  patrimonial  
por  parte  de  una  Administración  Pública.    

     

                                                                                                 
557   Sólo   carecen  de   esta  previsión   6  de   las  universidades   con  normativa:  Castilla   la  Mancha,  Córdoba,  Granada,   Illes  
Balears,  Politécnica  de  Madrid  y  Zaragoza.    
558  Con  algún  matiz,  como  la  previsión  de  la  U.  Rovira  i  Virgili,  que  establece  este  derecho  como  una  posibilidad;  o  el  
caso  de  la  de  Murcia,  que  sólo  prevé  expresamente  el  derecho  a  participar  en  los  beneficios  derivados  de  la  explotación,  
sin   contemplar   los   beneficios   derivados   de   una   posible   transmisión,   sobre   los   que   evidentemente   también   ha   de  
entenderse  la  existencia  de  un  derecho  de  la  universidad  a  participar  de  los  mismos.  
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V.2.1.4.3. El   porcentaje   de   participación   de   la   universidad   en   los   beneficios  
derivados   de   la   explotación   de   una   invención   cedida   al   profesor  
inventor  

En   lo  que  se  refiere  a   la  participación  en  beneficios,   la  LP  reconoce  este  
derecho  a  la  universidad  cuando  ceda  la  titularidad  de  la  invención  al  profesor  
autor  de  la  misma,  indicando  que  deberá  ser  cada  universidad  la  que  fije  dicho  
porcentaje.  En  general,  la  participación  de  las  universidades  en  beneficios  viene  
determinada   con   claridad   en   sus   normativas   sobre  propiedad   industrial.   Sólo  
nueve   de   las   universidades   que   disponen   de   normativa   sobre   propiedad  
industrial  dejan  al  margen  de  la  misma  el  porcentaje  de  participación559.  

La  mayoría  de  las  universidades  definen  el  porcentaje  con  carácter  fijo560,  
en   tanto   que   otras   remiten   la   determinación  del   porcentaje   al  momento  de   la  
cesión561.   De   ellas,   la   mayor   parte   contemplan   la   atribución   de   parte   de   los  
beneficios   a   las   unidades   internas   relacionadas   con   el   autor   de   la   invención,  
principalmente  el  departamento,  instituto  o  grupo  de  investigación  al  que  está  
adscrito562,  aunque  en  algún  caso  asignan  también  parte  de  los  beneficios  a  los  
servicios  centrales  de  investigación  y  a  la  OTRI.  

Sobre   el   porcentaje   de   participación   que   corresponde   a   la   universidad,  
podemos  diferenciar  las  siguientes  situaciones:  

A) Posiciones   extremas:   encontramos   como   porcentaje   mínimo   el   10   por  
ciento,   previsto   en   seis   casos563,   y   como   máximo   el   50   por   ciento   que  
establece  la  U.  de  Vigo,  porcentaje  que  supera  en  20  puntos  el  siguiente  
porcentaje  más  alto.  

B) Posición  mayoritaria:  es  la  que  asigna  el  20  por  ciento  de  los  beneficios  a  
la   universidad.      Nueve   universidades   lo   hacen   con   carácter   fijo564,  
mientras  que  las  universidades  de  Alicante  y  Málaga  asignan  por  defecto  
el  20  por  ciento,  pero  prevén  que  dicho  porcentaje  pueda  ser  modificado.  

                                                                                                 
559  Burgos,  Castilla  la  Mancha,  Córdoba,  Granada,  Illes  Balears,  Lleida,  Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  Madrid  
y  Zaragoza.  
560  Un  total  de  18  universidades:  Alcalá,  Barcelona,  Cádiz,  Cantabria,  Extremadura,  Girona,  Jaume  I,  Miguel  Hernández,  
Oviedo,  Pablo  de  Olavide,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Rey   Juan  Carlos,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  
València  Estudi  General,  Valladolid  y  Vigo.  
561  Carlos   III,  Murcia,  País  Vasco  y  Politècnica  de  València  prevén  que  el  porcentaje  de  participación  en  beneficios   se  
determinará  en  cada  caso  por  la  universidad  o  atendiendo  a  lo  pactado  con  el  inventor.  
562  Lo  hacen  11  universidades:  Alcalá,  Cantabria,  Huelva,  Jaume  I,  Miguel  Hernández,  Oviedo,  Politécnica  de  Cartagena,  
Rey  Juan  Carlos,  Sevilla,  València  Estudi  General  y  Vigo.  
563  Cádiz,  Extremadura,  Jaén,  La  Laguna,  Pablo  de  Olavide  y  Santiago  de  Compostela.  
564  A  Coruña,  Barcelona,  Cantabria,  Girona,  Huelva,  Jaume  I,  Miguel  Hernández,  Oviedo  y  Rey  Juan  Carlos.  
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C) Posiciones  intermedias:    las  de  aquellas  universidades  que  establecen  un  
porcentaje  que  se  encuentra  entre  el  mayoritario  del  20  por  ciento  y   los  
extremos  inferior  o  superior.  

a. Por  encima  del  porcentaje  mayoritario,  sin  alcanzar  el  máximo,  lo  que  
significa  que  se  encuentran  entre  el  20  y  el  50  por  ciento,  encontramos  
cuatro   universidades565,   que   no   superan   en   ningún   caso   el   30   por  
ciento.  

b. Por  debajo  del  porcentaje  de   referencia   sin   llegar  al  mínimo,  esto  es  
entre   el   10   y   el   20   por   ciento,   están   las   universidades   de   Alcalá   y  
Pompeu  Fabra,  en  ambos  casos  con  un  porcentaje  previsto  del  15  por  
ciento.  

Figura  13.  Representación  del  número  de  universidades  por  tramo,  según  el  porcentaje  de  
participación  en  beneficios  que  corresponde  a  la  universidad  en  caso  de  cesión  

  
Fuente:  elaboración  propia  

  

Algunas   universidades   establecen   el   porcentaje   de   participación  
vinculado  a  condiciones  que  podrían  modificarlo.    Así,  el  porcentaje  del  20  por  
ciento  indicado  en  la  normativa  de  la  U.  de  Alicante  es  modificable  por  acuerdo  
entre   las   partes,   y   ese   mismo   porcentaje   previsto   por   la   U.   de   Málaga   se  
establece  con  carácter  de  mínimo.  En  otros  casos,  la  definición  del  porcentaje  se  

                                                                                                 
565  Politécnica  de  Cartagena,  Sevilla,  València  Estudi  General  y  Valladolid,  todas  ellas  con  porcentajes  del  25  por  ciento,  
a  excepción  de  València  Estudi  General,  que  prevé  un  30  por  ciento.  
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hace  por  referencia  a  circunstancias  externas,  como  ocurre  en  la  Autónoma  de  
Barcelona,  que  declara  que  el  porcentaje  será  “equivalente  al  canon  que  percibe  de  
los   convenios   de   investigación”.   En   lo   que   respecta   al   porcentaje   que   pueda  
considerarse   más   adecuado,   entendemos   que   su   determinación   ha   de   buscar  
una  posición  equilibrada  entre  los  derechos  de  la  universidad  y  los  del  inventor.    
Si  bien  la  cesión  de  la  invención  se  ha  producido  porque  la  universidad  no  ha  
considerado  interesante  hacerse  cargo  de  su  protección,  ello  no  significa  que  no  
deba  verse  recompensada  si  aquélla  acaba  siendo  explotada.    Antes  al  contrario,  
la  LP  prevé  expresamente  que  si   se  obtienen  beneficios,   la  universidad   tendrá  
derecho   a   participar   en   los   mismos.      El   inconveniente   es   que   remite   la  
determinación  del  porcentaje   a   la   regulación  que   efectúe   cada  universidad,   lo  
que   de   hecho   provoca   situaciones   muy   dispares   en   las   respectivas  
universidades,   que   conviene   normalizar,   puesto   que   afecta   al   régimen   de  
derechos  del  personal  al  servicio  de  las  universidades,  sin  que  exista  una  razón  
que  justifique  esta  diferencia.  

Consideramos  que  el  porcentaje  de  participación  que  se  establezca  ha  de  
tener  en  cuenta  que  la  universidad  ha  declinado  voluntariamente  su  derecho  a  
la   titularidad   de   la   invención   en   favor   del   inventor,   que   asume   los   costes   y  
riesgos  derivados  de  la  explotación.    No  obstante,  la  universidad  ha  aportado  a  
la   invención  unos  recursos  y  conocimientos  que   justifican  su  derecho  a  recibir  
parte  de  los  beneficios  que  se  obtengan.     En  nuestra  opinión,  un  porcentaje  de  
participación  entre  el  20  y  el  30  por  ciento  con  carácter  general  sería  razonable.  

Sobre   la   posibilidad   de  modificar   para   casos   particulares   el   porcentaje  
definido  con  carácter  general,  creemos  que  conviene  preverla,  pero  delimitando  
las   condiciones   en   las   que   resulte   posible   dicha  modificación.      En   todo   caso,  
deben   establecerse   garantías   que   impidan   que   la  modificación   del   porcentaje  
correspondiente   a   la   universidad   se   efectúe   en   detrimento   de   sus   derechos  
económicos.  
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Tabla  8.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  el  régimen  de  cesión  de  la  titularidad  al  
inventor  contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

	  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  
	  

  

A AN
E

AS ON
I

ON
E

P PS
I

PS
IS

PU NC
PU

PB PR
L

RG RL RL
E3

C D G I OT
RI

Sin
 as

ign
ar

A  Coruña ● ● ● ● 20
Alcalá ● ● ● 15 10a 5

Alicante ● ● ●1 ● 20
b

Autònoma de Barcelona ● ● ● 2
Barcelona ● ● ● 20
Burgos ●3 ● ● ●
Cádiz ● ● ● 10

Cantabria ● ● ● 20
c

Carlos III ● ● ● 3
Castilla la Mancha ● ●
Complutense de Madrid (#) ●4

Córdoba

Extremadura ● ● ● ● 10
Girona ● ● 20
Granada ●
Huelva ●5 ● ● 20 10 10

Illes Balears

Jaén ●6 ●7 ● ● 10
Jaume I ● ● ● 20 10d 10

La Laguna ● ●8 ● ● 10
León (#) ● ●
Lleida ● ● ●9 ●
Málaga (#) ● ● 20

e

Miguel Hernández ● ● ● 20 10d 10

Murcia ● ●1 0 ● ●1 1

Oviedo ● ●1 2 ● ● 20 10 10

Pablo de Olavide ● ● ● 10
País Vasco ●1 3 ● ● ●1 1

Politécnica de Cartagena ●1 4 ● ● 25 10f 15

Politécnica de Catalunya ● ● ●
Politécnica de Madrid ● ●
Politècnica de València ● ● ● ●
Pompeu Fabra ●1 5 ● ●1 6 15
Rey Juan Carlos ● ● ● 20 5 5 10

Rovira i Virgili ●1 7 ● ●1 8 ●
Santiago de Compostela ● ● ● ● 10
Sevilla ●1 9 ● ● 25 15 10

València Estudi General ●20 ● ● 30 20 10

Valladolid ● ● ● 25
Vigo ●1 7 ● ● ● 50 25a 10 15

Zaragoza

T ITULARIDAD. Por el régimen de cesión de la titularidad al inventor

UNIV ERSIDA D

 Ces ión  a l inv entor Cond ic iones  ces ión
Benefic ios  para  la  Un iv ers idad  por ces ión

NotasTo
ta

l(*
)

Distribución interna (%)

DU SC
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Leyenda 
Ces ión  a l  i nventor  
 A :  Automática si la universidad manifiesta no tener interés 
 AS :  Automática si la universidad no resuelve en plazo 
 ANE :  Automática, si la universidad no ejerce sus derechos 
 ON I :  Obligatoria si la universidad manifiesta no tener interés 
 ONE :  Obligatoria si la universidad no ejerce sus derechos 
 P :  Posible, sin especificación de circunstancias ni plazos 
 PS I :  Posible, a solicitud del inventor, si la universidad no tiene interés 
 PS IS :  Posible, a solicitud del inventor, si la universidad no resuelve en plazo 
 PU :  Posible si no hay interés, a criterio de la universidad 
Cond ic iones  ces ión  
 NCPU :  Uso no contrario a los principios de la universidad 
 PB :  Participación en beneficios 
 PRL :  Posible reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita 
 RG :  Recuperación previa de gastos 
 RL :  Reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita 
 RLE3 :  Igual que RL siempre que no haya cesión de la patente a terceros 
Benef ic ios  para  la  un ivers idad  por  ces ión  
 To ta l :  importe total de beneficios en porcentaje 
 C :  Porcentaje de beneficios para el centro 
 D :  Porcentaje de beneficios para el departamento 
 G :  Porcentaje de beneficios para el grupo 
 I :  Porcentaje de beneficios para el instituto 
 OTR I :  Porcentaje de beneficios para la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
 DU :  Determinado por la universidad 
 SC :  Según contrato de cesión 
	  
Notas  

1  Modificable por acuerdo entre las partes 
2  Establece que la participación de la universidad será "equivalente al canon que percibe de los convenios de 

investigación". 
3  Excepto acuerdo preferente con tercero 
3  La participación de la universidad en los beneficios será la que se pacte en cada caso 
4  Aunque no se contempla expresamente la cesión, indica que la universidad tiene derecho a asumir la titularidad o a 

reservarse un derecho de utilización 
5  En el plazo de dos meses 
6  La universidad ha de resolver en el plazo de tres meses desde la comunicación de la invención a la OTRI 
7  También si decide abandonar la patente dejando de pagar las tasas, la universidad habrá de ofrecerla antes al inventor 
8  El plazo para resolver es de noventa días 
9  Se establece con carácter posible, pese a que los Estatutos aluden taxativamente a una reserva de licencia 

10  Solo prevé expresamente participación en beneficios derivados de la explotación, no contempla otras opciones como la 
transmisión 

1 1  Puede variar, por tanto, en cada caso 
12  Previa notificación a la OTRI 
13  Salvo resolución motivada 
14  Si la universidad, en un plazo de 6 meses, no está interesada 
15  Respetando posibles contratos firmados con terceros 
16  Reserva de una licencia con fines docentes y de investigación 
17  En caso de contrato con terceros, se aplicará lo pactado 
18  Prevista como posibilidad 
19  Si la universidad no solicita la patente, sin indicar el plazo para ello 

20  No se determina el plazo de ejercicio; indica que permitirá al inventor adquirir la titularidad 
a  En su defecto para departamento 
b  Modificable por acuerdo entre las partes 
c  El 90% de ese importe se destinará al presupuesto del vicerrectorado competente en I+D y el 10% restante al grupo de 

investigación o, en su defecto, al departamento del inventor 
d  Asigna una participación del 10% indistintamente al departamento o instituto del inventor 
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e  Se establece con carácter de mínimo 
f  Asigna una participación del 10% indistintamente al centro o departamento del inventor 

  

V.2.2. CUESTIONES   RELATIVAS   AL   RÉGIMEN   JURÍDICO   DE  
LOS  INVENTORES  

Vistos   los   aspectos   relativos   a   la   titularidad   de   las   invenciones,   la  
revisión  de  las  normativas  universitarias  nos  lleva  al  análisis  de  las  cuestiones  
que  se  refieren  al  haz  de  derechos  y  obligaciones  que  se  configuran  alrededor  
de  la  figura  del  inventor.  

V.2.2.1. Obligaciones,  sanciones  y  derechos  de  los  inventores  

Debe   precisarse   que   la   regulación   sobre   el   régimen   de   obligaciones,  
sanciones   y   derechos   que   regulan   las   relaciones   entre   inventores   y  
universidades  sólo  tiene  sentido  para  el  caso  de  invenciones  de  carácter  laboral,  
es   decir   estarían   excluidas   aquellas   cuya   titularidad   no   corresponda   a   la  
universidad  en  tanto  esta  no  acuerde  con  el  inventor  su  cesión.    En  ese  caso,  el  
régimen  de  derechos  y  obligaciones  sería  el  determinado  en  el  acuerdo.  

En   las   invenciones   de   carácter   laboral,   el   régimen   jurídico   previsto  
depende   de   si   a   la   invención   le   resulta   aplicable   la   regulación   específica   del  
artículo  20  LP  o   el   régimen  general  de   las   invenciones   laborales   (arts.   15   a   17  
LP).     En  definitiva,  dependerá  del  tipo  de  inventor.     Es  por  tanto  una  cuestión  
que  debe  determinarse  según  lo  que  ya  se  ha  considerado  al  tratar  el  tema  de  la  
titularidad  de  la  invención  por  el  tipo  de  inventor.  

Sin   embargo,   las   universidades   han   unificado   el   régimen   jurídico   de  
aplicación,   evitando  distinciones   al   referirse   a   las   obligaciones   y  derechos  del  
inventor,  que  serán  de  aplicación  con  carácter  general  a  cualquiera  que  obtenga  
una   invención   en   el   ámbito  universitario.      Entendemos   que  nada   impide   a   la  
universidad   efectuar   esta   equiparación   cuando   se   haga   sin  menoscabo   de   los  
derechos  que  pudiera  tener  reconocidos  el   inventor  por   la  LP566.  En  todo  caso,  
una  vez   identificada   la   singularidad  de   la  determinación  del   régimen   jurídico  
por   el   tipo   de   inventor,   la   revisión   atiende   al   caso   general   previsto   en   las  
normativas,  es  decir,  al  del  profesor  universitario  o  figuras  asimiladas  al  mismo.  

                                                                                                 
566  Por  ejemplo,   en  el   caso  de  una   invención  efectuada  por  personal  de  administración  y   servicios,  que  pudiera   tener  
derecho   a   una   remuneración   complementaria,   opinamos   que   nada   impide   a   la   universidad   concederle   esta  
remuneración  mediante  el  reconocimiento  del  derecho  a  participar  en  los  beneficios  de  explotación.  
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En  lo  que  se  refiere  al  régimen  específico  de  derechos  y  obligaciones  que  
regulan  la  relación  entre  los  inventores  y  la  universidad,  la  LP  obliga  al  autor  a  
notificar   inmediatamente   a   la  universidad   la  obtención  de  una   invención   (art.  
20.3  LP)  para  que  ésta  pueda  ejercer  sus  derechos,  reconociendo  el  derecho  del  
autor  a  la  participación  en  los  beneficios  que  la  universidad  obtenga  derivados  
de  la  invención  (art.  20.4  LP).  

Aunque  no  se  incluyen  más  previsiones  en  el  artículo  20  LP,  es  evidente  
que   también   resultan   de   aplicación   otros   derechos   y   obligaciones   que   con  
carácter  general  prevé   la  Ley.  En  virtud  del  art.  20.1  LP,   las  normas  generales  
previstas   para   las   invenciones   laborales   también   serán   de   aplicación   a   las  
invenciones   universitarias,   sin   perjuicio   de   su   régimen   especial.      De   esta  
manera,  obligan  a   la  universidad  y  al   inventor   los  deberes  recíprocos  que  con  
carácter  activo  y  pasivo  se  incluyen  en  el  artículo  18  LP,  el  de  colaboración  y  el  
de  abstenerse  de  realizar  cualquier  acción  que  pudiera  mermar  los  derechos  de  
la  otra  parte.    Igualmente,  aunque  no  se  encuentre  recogido  dentro  del  título  IV,  
referido   a   las   invenciones   laborales,   rige   para   las   invenciones   obtenidas   en   el  
ámbito  universitario,  el  derecho  del  inventor  a  ser  reconocido  como  autor  (art.  
14  LP).  

En  lo  que  se  refiere  a  las  sanciones  por  incumplimiento  de  estos  deberes,  
no  existe  ninguna  previsión  específica  para  el  ámbito  universitario,  por   lo  que  
resultaría  de  aplicación  la  previsión  general  de  pérdida  de  los  derechos  que  la  
LP  reconoce  al  autor  de  una  invención  laboral,  en  caso  de  que  no  comunique  al  
empresario   (aquí   la  universidad)   la   invención  (art.  18.1  LP).     Ello  sin  perjuicio  
de  que   la  universidad   reclame  un   resarcimiento  al   inventor  en  caso  de  que  el  
incumplimiento  le  haya  provocado  algún  perjuicio.  

En   cuanto   al   régimen   de   derechos,   las   manifestaciones   de   las  
universidades,  cuando  existen,  se  limitan  a  declarar  expresamente  el  derecho  de  
participación  en  beneficios  y  el  de  reconocimiento  de  la  autoría.  

V.2.2.1.1. Obligaciones  de  los  inventores  

A   excepción   de   las   universidades   de  Córdoba   e   Illes   Balears,   todas   las  
universidades   revisadas   que   disponen   de   normativa   de   desarrollo567   han  
establecido   alguna   obligación   que   afecta   a   quienes   obtengan   una   invención  

                                                                                                 
567  Ha  de  recordarse  que  del  total  de  50  universidades  públicas  se  incluyen  en  el  estudio  49,  de  las  cuales  38  disponen  de  
normativa  reguladora  de  la  propiedad  industrial  generada  en  la  universidad.  
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cuya   titularidad   pueda   corresponder   a   la   universidad.      Incluso   cuatro  
universidades   que   no   tienen   aprobada   normativa   específica   sobre   propiedad  
industrial568   han   incluido   determinadas   obligaciones   para   los   inventores   en  
documentos   que   regulan   las   obligaciones   del   personal   investigador   o   el  
desarrollo  de  actividades  de  contratación  al  amparo  del  artículo  83  LOU.    Como  
habitualmente,   estas   universidades   han   sido   consideradas   en   la   revisión   del  
presente  apartado.  En  general,  las  universidades  reflejan  en  sus  normativas  los  
deberes   previstos   en   la   LP,   el   de   comunicación   de   la   invención,   el   de  
colaboración  y  el  de  confidencialidad.    

Con   las   excepciones   mencionadas,   el   deber   de   comunicación   de   la  
invención  se  encuentra  presente  en  todos  los  casos.    Como  especialidades,  la  U.  
de  Castilla  la  Mancha  configura  su  cumplimiento  como  un  requisito  para  poder  
acceder  a  las  ayudas  para  la  protección  de  resultados  de  investigación,  en  tanto  
que  la  U.  de  Sevilla  exige  la  comunicación  de  la  invención  antes  de  proceder  a  
su  divulgación,  pero  sin  prever  que  se  mantenga  la  confidencialidad  una  vez  se  
ha   comunicado.   Esta   vinculación   de   la   confidencialidad   exclusivamente   al  
cumplimiento  del  deber  de  comunicar  la  invención  podría  causar  problemas  a  
la  universidad  con  vistas  a  solicitar  la  protección  de  la  misma.    Hemos  de  tener  
en  cuenta  que  la  divulgación  debe  evitarse,  como  mínimo,  hasta  la  presentación  
de  la  solicitud  por  la  universidad,  para  no  perjudicar  la  novedad.    La  U.  Miguel  
Hernández   extiende   el   deber   de   comunicación   cuando   se   haya   realizado   una  
cesión  de   la   titularidad  a   los   inventores.     En  este   caso,   éstos   también  deberán  
informar   a   la   universidad   sobre   los   contratos   de   licencia   que   pacten   con  
terceros.  

Sobre   el   deber   de   colaboración,   se   trata   de  una   obligación   con   carácter  
recíproco,   que   exige   a   la   universidad   y   al   inventor   que   cooperen   con   la   otra  
parte   para   que   puedan   hacerse   efectivos   de   la   mejor   manera   posible   los  
derechos   de   propiedad   industrial   sobre   la   invención.   En   concreto,   la  
universidad  deberá  prestar  al  inventor  el  soporte,  la  asistencia  y  la  información  
necesarias   para   que   pueda   comunicar   la   invención,   conozca   las   acciones   que  
lleve  a  cabo  la  universidad  en  relación  con  la  misma  y  los  derechos  que  puedan  
corresponderle  en  calidad  de  inventor.    Por  su  parte,  el  inventor  deberá  facilitar  
a  la  universidad  toda  la  información  y  documentación  que  fuera  necesaria  para  
tomar  la  decisión  relativa  a  la  protección  de  la  invención  y,  en  su  caso,  presentar  
la   solicitud   de   protección.      Si   la   universidad   presentara   dicha   solicitud,   el  

                                                                                                 
568  Almería,  Complutense  de  Madrid,  León  y  Málaga.  
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inventor  estará  obligado  a  cooperar  con  ella  y  a  atender  sus  requerimientos  en  
el   marco   del   procedimiento   de   protección   de   la   invención.      Un   total   de  
dieciocho   universidades569   se   refieren   expresamente   al   deber   de   colaboración,  
aunque   paradójicamente   en   su   práctica   totalidad   lo   contemplan   únicamente  
desde  el  enfoque  del  inventor570.  

Pero  además  de  la  vertiente  activa  del  deber  de  colaboración,  la  LP  obliga  
también  a  una  colaboración  pasiva,  al   indicar  que  ambas  partes  se  abstendrán  
de   cualquier   actuación  que  pudiera   redundar   en  detrimento  de   sus  derechos.    
La   manifestación   más   clara   de   esta   colaboración   pasiva   es   el   deber   de  
confidencialidad   que   obliga   al   inventor   a   no   difundir   la   invención,   para   no  
perjudicar   su   novedad   y,   por   tanto,   la   posibilidad   de   la   universidad   de  
protegerla.    En  consecuencia,  el  inventor  deberá,  por  una  parte,  comunicar  a  la  
universidad   la   invención   y,   por   otra,   mantenerla   en   secreto   hasta   que   la  
universidad  decida  si  insta  la  protección  de  la  misma  y,  en  su  caso,  presente  la  
solicitud  ante  el  organismo  correspondiente.  

El  deber  de  confidencialidad  viene  previsto  expresamente  en  diecinueve  
de  las  normativas  analizadas571,  y  de  manera  implícita  en  la  U.  de  Sevilla  hasta  
la   comunicación   de   la   invención   a   la   universidad,   dado   que   establece   la  
obligación  de  comunicar  “antes  de  la  divulgación”  de  la  invención.  

Cuatro   universidades   merecen   una   atención   particular,   por   su   mayor  
nivel  de  detalle  en  la  regulación  del  deber  de  confidencialidad.    La  U.  de  Burgos  
indica  que  este  deber  operará  durante  el  plazo  acordado  con  la  universidad,  en  
tanto   que   las   universidades   de   Cádiz   y   León   lo   limitan   a   un   máximo   de   3  
meses.      La  U.  del   País  Vasco,   por   su  parte,   hace   recaer   la   responsabilidad  de  
garantía   del   secreto   de   los   resultados   protegibles   en   la   universidad,   que  
“dispondrá   los   elementos   de   seguridad   necesarios”   para   mantener   dicho   secreto  
hasta   que   se   solicite   la   protección.   Una   vez   solicitada   la   protección,   se   exige  
confidencialidad   por   parte   del   inventor   durante   los   3   meses   siguientes   a   la  
presentación   de   la   solicitud,   período   en   el   cual   los   resultados   no   podrán  
publicarse   ni   ser   difundidos   por   ningún   medio   sin   autorización   de   la  

                                                                                                 
569   A  Coruña,  Alcalá,   Alicante,   Almería,   Barcelona,   Burgos,   Carlos   III,   Jaén,  Miguel  Hernández,  Oviedo,   País   Vasco,  
Politècnica   de   Catalunya,   Politécnica   de  Madrid,   Politècnica   de   València,   Pompeu   Fabra,   Rey   Juan   Carlos,   Rovira   i  
Virgili  y  Vigo.  
570  Sólo  la  Universidad  de  Oviedo  declara  que  la  colaboración  es  una  obligación  que  tiene  carácter  recíproco,  al  definirla  
como  una  obligación  mutua  entre  universidad  e  inventor.  
571  A  Coruña,  Alicante,  Burgos,  Cádiz,  Carlos   III,  Castilla   la  Mancha,  Extremadura,  León,  Lleida,  Miguel  Hernández,  
Oviedo,  País  Vasco,  Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  Madrid,  Pompeu  Frabra,  Rey  Juan  Carlos,  Rovira  i  Virgili,  
Santiago  de  Compostela  y  Vigo.  
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universidad,   para   garantizar   el   secreto   durante   la   tramitación   del  
procedimiento   de   protección.   No   alcanza   a   entenderse   el   sentido   de   esta  
previsión,   puesto   que   una   vez   presentada   la   solicitud   los   derechos   de   la  
universidad  ya  no  pueden  verse  perjudicados  por  una  posible  difusión.      

Por   su   parte,   algunas   universidades   incluyen   en   su   regulación  
obligaciones  para  el   inventor  adicionales  a   las  mencionadas.     En  el   caso  de   la  
normativa   de   la   Universidad   Miguel   Hernández   se   menciona   la   necesaria  
promoción  de   la  explotación  de   la   invención,  que  deben   llevar  a  cabo  tanto   la  
universidad  como  el  inventor,  así  como  la  obligación  del  inventor  de  participar  
en   las   negociaciones   de   contratos   con   terceros   interesados   en   explotarla.  
Además,  como  ya  se  ha  mencionado,  cuando  la  universidad  ceda  la  titularidad  
de  la  invención  a  los  inventores,  a  éstos  se  les  exige  una  obligación  adicional,  la  
de   informar   a   la  universidad  de   los   contratos  de   licencia   que   establezcan   con  
terceros.   La   U.   de   A   Coruña   prevé   que   los   inventores   han   de   abstenerse   de  
tramitar   la   protección   de   la   invención;      por   su   parte,   las   universidades   de  
Burgos,   Rovira   i   Virgili   y   Vigo   obligan   a   los   inventores   a   mencionar   su  
vinculación  con  la  universidad,  salvo  manifestación  en  contrario  de  ésta.    En  el  
caso  de  la  U.  Carlos  III  se  establece  para  los  inventores  la  obligación  de  respetar  
los  derechos  de  terceros.  

En   resumen,   las   obligaciones   afectan   a   ambas   partes   y   vienen  
establecidas   en   la   LP,   con   independencia   de   su   traslado   a   las   normativas  
universitarias.      No   obstante,   aunque   su   existencia   no   dependa   de   lo   que  
indiquen   las   universidades,   nos   parece   muy   recomendable   que   se   reflejen   a  
nivel   interno  para  conocimiento  de   los   inventores.     Entendemos  que  dentro   la  
obligación   recíproca   de   colaboración   se   encuentra   la   exigencia   de   que   la  
universidad   informe   a   los   inventores   de   sus   deberes   y   les   facilite   su  
cumplimiento.     En  este  sentido,   la  existencia  de  una  normativa  clara  en  la  que  
venga  reflejado  el  conjunto  de  obligaciones  es  un  elemento  esencial.  

En   lo   que   respecta   al   alcance   que   pueda   tener   la   regulación   de   las  
obligaciones   entre   las   partes,   nos   parece   que   la   posibilidad   de   que   la  
universidad  asuma  por  vía  normativa  obligaciones  más  allá  de  las  previstas  en  
la   LP   no   plantea   ningún   problema,   siempre   que   se   trate   de   obligaciones   que  
resulten   admisibles   dada   la   posición   jurídica   en   la   que   la   normativa   sobre  
patentes   coloca   a   la   universidad.      La   posibilidad   de   concretar,   matizar   o  
aumentar   las  obligaciones  que  soportan   los   inventores  o   su   forma  de  ejercicio  
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también   nos   parece   viable,   siempre   que   estas   disposiciones   no   limiten   el  
contenido  de  sus  derechos  ni  afecten  a  las  condiciones  para  su  ejercicio.  

V.2.2.1.2. Sanciones  

En   lo   que   se   refiere   a   las   posibles   sanciones   como   consecuencia   del  
incumplimiento  de   las  obligaciones  de   las  partes,   sólo  ocho  de   las  normativas  
revisadas   las   han   previsto572,   y   en   todos   los   casos   la   previsión   se   refiere  
exclusivamente   al   incumplimiento  por  parte  del   inventor.  En   cinco   casos573   se  
incorpora  la  manifestación  prevista  en  la  LP  (art.  18.1),  por  la  que  se  penaliza  al  
autor  de  una  invención  laboral  que  no  comunique  la  misma  al  empresario  con  
la  pérdida  de  los  derechos  que  la  propia  ley  le  reconoce,  sin  perjuicio,  en  el  caso  
de  la  U.  de  Almería,  de  otras  posibles  sanciones  o  de  una  posible  indemnización  
derivada  de  responsabilidad  por  daños  causados  a  la  universidad.      En  el  caso  
de  la  U.  de  Cantabria,  sin  embargo,  se  vincula  esta  pérdida  de  derechos  no  a  la  
falta  de  comunicación  sino  al  hecho  de  que  el  inventor  proteja  la  invención  a  su  
nombre.  

Sólo   dos   universidades   establecen   sanciones   fuera   de   las   previsiones  
generales   de   la   LP.      Se      trata   de   las   universidades   de   Alicante   y   Castilla   la  
Mancha.      La  primera  prevé  una   sanción   al   inventor   que  no   guarde   la   debida  
confidencialidad,   perjudicando   el   ejercicio   de   derechos   por   parte   de   la  
universidad.    En  ese  caso,  el  inventor  deberá  indemnizar  a  la  universidad.    Por  
su  parte,  la  U.  de  Castilla  la  Mancha  tipifica  los  incumplimientos  de  su  personal  
en   esta   materia   como   faltas   disciplinarias,   de   carácter   grave   o   leve,   según  
causen  o  no  daño  a  la  universidad.    

Siguiendo   el  principio   jurídico  que   establece  que  no  hay  obligación   sin  
sanción,   podemos   concluir   que,   junto   con   el   régimen   de   obligaciones   de   las  
partes   deben   establecerse   las   sanciones   con   las   que   ha   de   penalizarse   su  
incumplimiento.    El  autor  de  una  invención  que  no  comunique  a  la  universidad  
su  obtención,  podrá  verse  privado  de   sus  derechos,   en   aplicación  del   artículo  
18.1  de  la  LP.    Sin  perjuicio  de  que  venga  establecido  en  la  ley,  conviene  que  las  
normativas  incorporen  esta  previsión  y  que  la  vinculen  a  la  simple  inexistencia  
de  comunicación  en  el  plazo  normativo  dispuesto  para  ello,  con  independencia  
de  que  el  inventor  haya  ocultado  la  invención  con  la  intención  de  protegerla  a  

                                                                                                 
572  Universidades  de  Alicante,  Almería,  Cantabria,  Carlos  III,  Castilla  la  Mancha,  Complutense  de  Madrid,  Extremadura  
y  Granada.  
573  Alicante,  Almería,  Complutense  de  Madrid,  Extremadura  y  Granada.  
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su  nombre  o  no.    De  igual  manera,  aunque  tampoco  sea  un  hecho  constitutivo  
de   sus   efectos,   es   recomendable   que   las   universidades   reflejen   que   el  
incumplimiento  de  la  obligación  de  confidencialidad  puede  suponer  que  tenga  
que  indemnizarse  a  la  universidad  por  los  perjuicios  económicos  causados.  

En  cuanto  a  la  obligación  de  colaboración,  se  trata  de  una  obligación  más  
abstracta  y  por  tanto  resulta  difícil  determinar  su  incumplimiento  y  graduar  la  
penalización   que   pueda   corresponder.      En   este   caso,   la   concurrencia   de  
sanciones  debe  atender  a  la  valoración  de  los  perjuicios  que  haya  causado  a  la  
otra  parte  el  incumplimiento.  

Por  otra  parte,  entendemos  que  la  configuración  de  los  incumplimientos  
de  obligaciones  en  esta  materia  como   faltas  disciplinarias  excede   la  capacidad  
reguladora  de  las  universidades.    Esto  sólo  sería  posible  en  los  términos  en  los  
que  estas  faltas  vengan  expresamente  tipificadas  en  la  normativa  específica  que  
regule  el  régimen  disciplinario  del  personal  al  servicio  de  la  universidad.  

V.2.2.1.3. Derechos  de  los  inventores  

Ya  se  ha  mencionado  que  la  LP  otorga  a  los  profesores  universitarios  que  
obtengan  una  invención  laboral  básicamente  dos  derechos:  

A) El  derecho  a  la  participación  en  los  beneficios  derivados  de  su  invención  
que  obtenga  la  universidad,  en  la  modalidad  y  cuantía  determinadas  por  
ésta  en  sus  Estatutos  (art.  20.4  LP).    Este  aspecto  ya  se  ha  revisado  en  el  
análisis  de   los   estatutos  y  volveremos   sobre  él  más  adelante,  dentro  de  
este  mismo  apartado  referido  a  la  revisión  de  la  normativa  de  desarrollo,  
en  el  punto  referente  a  la  explotación  de  las  invenciones.  

La   LP   recoge   el   derecho   a   la   participación   del   inventor   en  
beneficios   “en   todo   caso”,   dejando   a   las   previsiones   estatutarias   sólo   la  
forma   y   cuantía   de   esta   participación.      Así   pues,   su   existencia   no  
depende  de  que  la  universidad  lo  haya  incorporado  o  no  a  sus  Estatutos,  
sino   que  habrá  de   operar   en   todos   los   casos,   esté   o   no   recogido  por   la  
universidad.    Dieciocho  universidades  lo  han  incorporado  expresamente  
a  sus  normativas  de  desarrollo574.    No  obstante,  existen  dos  matizaciones:    
la  U.  de  León  precisa  que  este  derecho  se  generará  cuando  la  universidad  
explote  directamente  la  invención  lo  que,  a  nuestro  entender,  no  respeta  

                                                                                                 
574  Alicante,  Barcelona,  Cádiz,  Cantabria,  Carlos  III,  Córdoba,  Extremadura,  Granada,  Jaén,  León,  Málaga,  Murcia,  Pablo  
de  Olavide,  País  Vasco,  Politécnica  de  Madrid,  Politècnica  de  València,  Rey  Juan  Carlos  y  Valladolid.    
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la   previsión   de   la   LP   (art.   20.4),   que   otorga   al   inventor   el   derecho   a   la  
participación   en   los   beneficios   que   obtenga   la   universidad   de   la  
explotación   o   de   la   cesión   de   sus   derechos   sobre   la   invención.      La 

Politécnica   de   Madrid,   por   su   parte,   menciona   expresamente   la  
posibilidad  de  pacto  en  contrario.    Aunque  sea  la  única  universidad  que  
lo   reconoce,   cabe   entender   que   cualquier   inventor   podrá   pactar   con   la  
universidad   la   renuncia   a   su   participación   en   beneficios,   siempre   que  
respete  los  límites  del  artículo  6.2  del  Código  Civil575.    Sin  perjuicio  de  lo  
anterior,  hay  que  tener  en  cuenta  dos  aspectos:  

a. Ésta   renuncia   tendrá  que   ser   expresa  para   cada   caso,  puesto  que  el  
artículo   18.2  LP  declara   la  nulidad     de   las   renuncias  que,  de   forma  
anticipada,  efectúe  el   trabajador  a  sus  derechos.     Y  entendemos  que  
esta  previsión,  en  virtud  del  art.  20.1  LP,  resulta  también  aplicable  a  
quienes  desarrollan  su  actividad  en  el  sector  público576.  

b. Siguiendo  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  sobre  el  principio  
de  indisponibilidad  de  derechos  por  los  trabajadores,  la  renuncia  no  
podrá  ser  gratuita.    Este  tribunal  declara  ineficaz  el  pacto  en  el  que  el  
trabajador   efectúe   la   renuncia   a   algún   derecho   sin  
contraprestación577.  

B) El   derecho   a   ser   reconocido   como   autor   de   la   invención   (art.   14   LP).      En  
cuanto   al   reconocimiento   del   inventor   como   autor,   veinticuatro  
universidades  lo  han  incorporado  en  sus  normativas  de  forma  expresa578,  sin  
que  en  ningún  caso  exista  alusión,  previsión  o  matiz  digno  de  mención.  

En   el   ámbito   de   los   derechos   del   inventor,   el  margen   de  maniobra   de   las  
universidades  se  circunscribe  a  la  inclusión  en  su  normativa  institucional  de  
los  derechos  previstos  en  la  LP.  No  cabe  que  la  universidad  pueda  establecer  

                                                                                                 
575  Este  artículo  establece  que  la  renuncia  a  los  derechos  reconocidos  por  la  Ley  sólo  será  válida  cuando  no  contraríe  el  
interés  o  el  orden  público  ni  perjudique  a  terceros.  
576  El  art.  20.1  LP  indica  que  las  normas  del  Título  IV,  referidas  a  invenciones  laborales,  “serán  aplicables  a  los  funcionarios,  
empleados  y  trabajadores  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Provincias,  Municipios  y  demás  Entes  Públicos”,  sin  perjuicio  de  
lo  previsto  en  los  párrafos  2  a  9  del  mismo  artículo.  
577  “STS  10508/1990,  DE  6  DE  JULIO  DE  1990”,  en  aplicación  del  art.  3.5  del  “REAL  DECRETO  LEGISLATIVO  1/1995,  DE  24  DE  
MARZO,   POR   EL   QUE   SE   APRUEBA   EL   TEXTO   REFUNDIDO   DE   LA   LEY   DEL   ESTATUTO   DE   LOS   TRABAJADORES”.   Este   artículo  
impide  a   los   trabajadores  disponer  válidamente  de   los  derechos  que   tengan  reconocidos  por  disposiciones   legales  de  
derecho  necesario.  Pese  a  que  la  disposición  se  dirige  al  personal  con  relación  laboral,  teniendo  en  cuenta  que  el  sentido  
de  la  norma  es  garantizar  los  derechos  de  quienes  se  encuentran  sometidos  a  una  situación  de  dependencia  en  el  ámbito  
de  su  prestación  laboral  o  profesional,  no  encontramos  razón  para  que  no  pueda  entenderse  de  aplicación  al  personal  
funcionario  de  las  Universidades,  al  menos  como  criterio  inspirador  de  las  normativas  universitarias.  
578  A  Coruña,  Alicante,  Autónoma  de  Barcelona,  Burgos,  Cádiz,  Cantabria,  Castilla   la  Mancha,  Córdoba,  Huelva,   Illes  
Balears,  Jaén,  Jaume  I,  Lleida,  Pablo  de  Olavide,  País  Vasco,  Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  Madrid,  Politècnica  
de  València,  Pompeu  Fabra,  Rey  Juan  Carlos,  Rovira  i  Virgili,  Santiago  de  Compostela,  Valladolid  y  Vigo.  
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matices   o   restricciones   a   estos   derechos,   por   lo   que   debe   limitarse   a  
reconocerlos  y  garantizar  su  efectividad.    

Tabla  9.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  el  régimen  de  obligaciones  y  derechos  entre  
las  partes  contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

	  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

	  
Leyenda 
Ob l igac iones  
 AT :  Abstenerse de tramitar 

AT CO
LA

B

CO
M

CO
NF

MU PE PN RD
3

FG FL IN
D

MP
B

PD PB RA

A  Coruña ● ● ● ● ●
Alcalá ● ●
Alicante ● ● ● ●1 ●2 ● ●
Almería (#) ● ● ●3

Autònoma de Barcelona ● ●
Barcelona ● ● ●
Burgos ● ● ● ● ●
Cádiz ● ●4 ● ●
Cantabria ● ●5 ● ●
Carlos III ● ● ● ● ● ● ●
Castilla la Mancha ●6 ● ●7 ●7 ● 8

Complutense de Madrid (#) ● ●9

Córdoba ● ●
Extremadura ● ● ●9 ●
Girona ●
Granada ● ●9 ●
Huelva ● ●
Illes Balears ●
Jaén ● ● ● ●
Jaume I ● ●
La Laguna ●
León (#) ● ●1 0 ●1 1

Lleida ● 12
Málaga (#) ● ● 13

Miguel Hernández ● ● ● ● ●1 4

Murcia ● ● 13

Oviedo ●1 5 ● ●
Pablo de Olavide ● ● ●
País Vasco ● ● ●1 6 ● ●
Politécnica de Cartagena ●
Politécnica de Catalunya ● ● ● ●
Politécnica de Madrid ● ● ● ●1 7 ●
Politècnica de València ● ● ● ●
Pompeu Fabra ● ● ● ●
Rey Juan Carlos ● ● ● ● ●
Rovira i Virgili ● ● ● ● ●
Santiago de Compostela ● ● ●
Sevilla ●1 8

València Estudi General ●
Valladolid ● ● ●
Vigo ● ● ● ● ●
Zaragoza ●

Sanc iones

Notas

RÉGIMEN JURÍDICO. Obligaciones y  derechos de los inventores

UNIV ERSIDA D

DerechosObligac iones
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 COLAB :  Colaboración 
 COM :  Comunicación 
 CONF :  Confidencialidad 
 MU :  Referencia a la universidad 
 PE :  Promover la explotación 
 PN :  Participar en la negociación de contratos con terceros 
 RD3 :  Respetar derechos de terceros 
Sanc iones  
 FG :  Falta grave 
 FL :  Falta leve 
 IND :  Indemnización 
 MPB :  Posible modificación del régimen de participación en beneficios 
 PD :  Pérdida de derechos 
Derechos  
 PB :  Participación en beneficios 
 RA :  Reconocimiento de autoría 

  
Notas  

1  Si incumple la obligación de confidencialidad 
2  Si no informa a la universidad de la invención 
3  Si no informa a la universidad de la invención, sin perjuicio de otras posibles sanciones o de una indemnización por el daño 

causado 
4  No más de tres meses 
5  Si protege la invención a su nombre 
6  Es un requisito para solicitar ayudas para la protección de resultados de investigación 
7  Se considerará falta grave cuando cause daño a la universidad y leve en caso contrario 
8  Una vez protegida la invención, la universidad podrá contar con servicios profesionales externos para el seguimiento y control 

de la explotación y de los beneficios 
9  Si no informa a la universidad de la obtención 

10  Durante tres meses 
1 1  Cuando la universidad explote directamente 
12  Establece un derecho de tanteo y retracto recíproco entre la universidad y el inventor, que comprende la obligación de 

comunicar a la otra parte la voluntad de transmitir y un plazo de 30 días para que ésta decida 
13  Declara que la universidad no asumirá ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios sobre patentes 

y a los derivados de la fabricación y explotación comercial de la misma 
14  Si la universidad cede la titularidad al inventor, éste debe informar de los contratos de licencia con terceros 
15  Obligación mutua 
16  Durante tres meses, desde la presentación de la solicitud de patente 
17  Salvo pacto en contrario 
18  Establece la obligación de comunicar antes de su divulgación, pero no prevé una obligación posterior de confidencialidad 

  

V.2.3. CUESTIONES   RELATIVAS   AL   PROCEDIMIENTO   DE  
SOLICITUD  DE  PROTECCIÓN  DE  LAS  INVENCIONES  

Otro   de   los   aspectos   en   los   que   llevaremos   a   cabo   el   análisis   de   la  
normativa   universitaria   en   materia   de   propiedad   industrial   es   el   que   hace  
referencia   a   la   organización   funcional   y   estructural   de   las   universidades   con  
vistas   a   su   gestión.   Por   organización   funcional   nos   estamos   refiriendo   a   la  
forma   en   que   las   instituciones   universitarias   han  dispuesto   los  mecanismos   y  
canales   adecuados   para   organizar   las   acciones   que   deban   llevar   a   cabo   los  
diferentes   actores   del   proceso   y   las   condiciones   en   las   que   deben   realizarlas.    
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Básicamente   se   trata   del   procedimiento   que   seguirán   los   inventores   y   la  
universidad  para  gestionar  la  comunicación  de  invenciones  y  la  solicitud  de  su  
protección.   La   organización   estructural   refiere   la   manera   en   la   que   cada  
universidad  ha  decidido  disponer   los  medios  con   los  que  cuenta  y  asignar   las  
competencias  necesarias  para  llevar  a  cabo  el  mencionado  procedimiento.  

En   consecuencia,   revisaremos   cómo   han   regulado   las   universidades   el  
procedimiento  interno  para  la  solicitud  de  protección  de  las  invenciones,  para  la  
extensión  de  la  patente,  en  su  caso,  y  a  qué  órganos  o  estructuras  han  dotado  de  
la  competencia  para  la  toma  de  decisiones  en  estos  asuntos.    

V.2.3.1. El  procedimiento  sobre  la  solicitud  de  protección  

Con   carácter   general,   cuando   aludimos   al   procedimiento   sobre   la  
solicitud   de   protección   no   nos   estamos   refiriendo   al   procedimiento   para  
solicitar   ante   la   OEPM   la   protección   de   la   invención,   sino   al   procedimiento  
interno   que   tiene   lugar   en   la   universidad   para   canalizar   las   decisiones  
oportunas  sobre  si  se  solicita  o  no  la  patente,  el  plazo  para  hacerlo  y  los  efectos  
del  silencio,  así  como,  en  su  caso,  manifestaciones  acerca  de  quién  carga  con  los  
gastos  derivados  del  proceso,  o  sobre  algún  otro  aspecto  relativo  a  la  actuación  
de   la   universidad   entre   la   recepción   de   la   comunicación   de   la   invención   y   la  
presentación,  en  su  caso,  de  la  solicitud  de  protección.  

Efectuaremos  el  análisis  agrupando  las  cuestiones  en  tres  apartados.     El  
primero  examina  las  unidades  administrativas  que  a  nivel  de  cada  universidad  
gestionan  el  procedimiento,   la  existencia  de  procedimientos  normalizados  y   la  
posibilidad   de   recurrir   a   servicios   profesionales   externos.      En   el   segundo,  
revisamos   los   plazos   de   decisión   previstos   y   los   efectos   que   tiene   la   falta   de  
decisión  en  plazo.     Por  último,  analizamos   los  criterios  para  hacer   frente  a   los  
gastos  del  procedimiento.  

V.2.3.1.1. La   oficina   gestora   interna,   la   existencia   de   procedimientos  
normalizados  y  la  posibilidad  de  servicios  profesionales  externos  

A) En  lo  que  se  refiere  a  la  oficina  gestora,  puede  observarse  que  en  algunas  
universidades   no   existe   coincidencia   entre   la   unidad   que   a   nivel  
normativo  se  ha  definido  como  encargada  de  tramitar  el  procedimiento  
de  solicitud  de  protección  de  las   invenciones  y  la  oficina  que  interviene  
en   la   gestión   de   las   cuestiones   relativas   a   la   transferencia   de   los  
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resultados   de   la   investigación579.      En   unos   casos   es   debido   a   que   la  
normativa   concreta   cuál   es   la   oficina   universitaria   responsable   de   la  
gestión   de   los   resultados   de   la   investigación   pero   no   prevé   cuál   es   la  
oficina   encargada   de   gestionar   el   procedimiento   de   solicitud   de  
protección  de  invenciones580,  mientras  que  en  otros  casos  la  situación  es  
precisamente   la   inversa581.      En   el   resto   de   situaciones   donde   existe  
divergencia,  simplemente  se  encarga  la  gestión  de  los  asuntos  relativos  al  
procedimiento   de   solicitud   a   una   unidad   interna   distinta   de   la   que  
gestiona   los   resultados   de   investigación,   por   criterios   que   podrían   ser  
técnicos  o  de  oportunidad582.  

En   un   apartado   posterior   se   analizará   la   tipología   a   la   que  
responden   las   unidades   de   gestión   de   resultados   de   investigación   que  
funcionan  en  las  universidades  examinadas.    En  este  punto,  corresponde  
revisar   las   diferentes   estructuras   que   intervienen   en   el   procedimiento,  
establecidas  por  las  universidades  para  decidir  sobre  la  protección  de  las  
invenciones   cuya   titularidad   les   corresponde.   Con   poquísimas  
excepciones583,   las   normativas   revisadas      indican   la   unidad   de   gestión  
que   se   hará   cargo   del   procedimiento   para   presentar   ante   la   OEPM   la  
solicitud   de   protección   de   las   invenciones.      Prácticamente   en   todos   los  
casos   se   trata   de  una  unidad   interna,   a   excepción  de   las   universidades  
Carlos   III,   Rovira   i   Virgili   y   Valladolid,   donde   la   gestión   se   encarga   a  
unidades  externas  controladas  por   la  universidad584.     Las  universidades  
de  Burgos  y  Pompeu  Fabra  establecen  como  unidad  de  gestión  general  
una   unidad   interna,   pero   remiten   la   determinación   del   órgano  
responsable  de  la  gestión  del  procedimiento  de  solicitud  de  protección  a  
lo   pactado   en   el   contrato   o   convenio   correspondiente,   cuando   la  

                                                                                                 
579  Esta  circunstancia  se  produce  en  10  universidades:  A  Coruña,  Alcalá,  Barcelona,  Castilla  la  Mancha,  Granada,  León,  
Murcia,  País  Vasco,  Rey  Juan  Carlos  y  Santiago  de  Compostela.  
580  A  Coruña,  León  y  Santiago  de  Compostela.  
581  Se  identifica  una  unidad  responsable  del  procedimiento  de  solicitud  de  protección,  pero  no  viene  prevista  la  unidad  
gestora  de  la  transferencia  de  los  resultados  de  la  investigación  en  las  normativas  correspondientes  a  las  universidades  
de  Castilla  la  Mancha,  Granada,  Murcia  y  País  Vasco.  
582  En  la  U.  de  Alcalá  los  temas  relacionados  con  el  procedimiento  de  solicitud  de  protección  corresponden  a  la  Asesoría  
Jurídica,   la  U.   de   Barcelona   gestiona   el   procedimiento  mediante   la  Agència   de  Comercialització   dels   Resultats   de   la  
Investigació,  en  tanto  que  la  gestión  de  la  transferencia  de  resultados  la  encomienda  a  la  Fundació  Bosch  i  Gimpera.  Por  
su  parte,  en  la  U.  Rey  Juan  Carlos  el  procedimiento  lo  asume  el  Servicio  de  Investigación  y  la  gestión  de  resultados  el  
Centro  de  Innovación  y  Transferencia  de  Tecnología,  configurado  como  OTRI.  
583  Las  únicas  universidades  que  no  lo  mencionan  son  la  de  A  Coruña,  Córdoba,  País  Vasco,  Santiago  de  Compostela  y  
València   Estudi  General.   En   el   caso  de   la  U.   del   País  Vasco,   aunque   no   concreta   la   unidad   que   lo   llevará   a   cabo,   la  
normativa  indica  que  la  universidad  actuará  “de  oficio”.  
584  Un  parque  científico  en  el   caso  de   la  U.  Carlos   III  y   respectivas   fundaciones  en   los   casos  de  Valladolid  y  Rovira   i  
Virgili.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

275  

invención   derive   de   un   proyecto   de   investigación   contratado   o  
convenido  con  otras  entidades.  

La   organización   interna   de   cada   universidad   puede   determinar  
libremente   qué   unidad   se   encarga   de   tramitar   el   procedimiento   de  
decisión  sobre  la  protección  y,  en  su  caso,  la  solicitud  ante  la  OEPM.    Esta  
unidad  puede  coincidir  o  no  con  la  unidad  responsable  de  la  gestión  de  
los   resultados   de   investigación.      Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   dada   la  
conexión   temática   existente   entre   ambas   responsabilidades,   nos   parece  
recomendable   que   la   gestión   se   unifique   en   la   misma   unidad  
administrativa.      Sin   embargo,   siempre   que   exista   una   coordinación   y  
colaboración   adecuada   entre   las   unidades   implicadas,   no   encontramos  
razones   para   concluir   que   provoque   inconvenientes   o   disfunciones   el  
hecho   de   que   existan   dos   unidades   responsables   diferenciadas.      No  
obstante,   para   garantizar   esta   colaboración   y   coordinación,   en   caso   de  
que   estas   competencias   recaigan   en   dos   unidades   distintas,   ambas  
deberían   integrarse   en   la   misma   área   competencial   y   depender  
orgánicamente  de  un  mismo  órgano  de  decisión.  

B) Por   lo   que   respecta   a   la   existencia   de   procedimientos   normalizados,  
conviene  recordar  que  se  mencionan  exclusivamente  los  casos  en  los  que  
las   normativas   prevén   expresamente   un   procedimiento   y   no   meras  
referencias  a  acciones  o  trámites  particulares.     Por  otra  parte,  el  análisis  
se   basa   en   el   examen   de   las   normativas   vigentes   en   las   universidades  
examinadas,   por   lo   que   existe   una   alta   probabilidad   de   que,   con  
independencia   de   lo   previsto   en   su   normativa,   se   hayan   establecido   al  
margen   de   la   misma   procedimientos   de   gestión   normalizados   de   los  
resultados  de  investigación.  

En   total,   trece   universidades   incorporan   en   su   normativa   la  
definición   del   procedimiento   para   la   toma   de   decisiones   sobre   la  
protección  de  una   invención,  directamente   o  mediante   el  mandato   a   la  
unidad   de   gestión   interna   para   el   establecimiento   de   dicho  
procedimiento  estandarizado585.     La  U.  Complutense  de  Madrid,  que  no  
dispone  de  normativa,  ha  establecido  el  procedimiento  en  un  documento  
de   recomendaciones   elaborado   por   su   OTRI.      En   los   casos   de   las  

                                                                                                 
585  Alicante,  Cantabria,  Extremadura,  Granada,  Jaén,  Rey  Juan  Carlos,  Rovira  i  Virgili  y  Vigo  definen  el  procedimiento  
en  la  normativa,  en  tanto  que  las  universidades  de  Barcelona,  Pablo  de  Olavide,  Politécnica  de  Madrid,  Politécnica  de  
Cartagena  y  Politècnica  de  València  disponen  que  las  unidades  competentes  elaborarán  dichos  procedimientos.  
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universidad  de  Jaén  y  Vigo,  la  propia  normativa  prevé  la  posibilidad  de  
no  ajustarse  al  procedimiento  que  contempla  en  casos  excepcionales  o  de  
necesidad  de  tramitación  urgente,  lo  que  cabe  entender  como  situaciones  
en  las  que  la  demora  de  la  solicitud  por  razón  de  la  tramitación  ordinaria  
del   procedimiento   pudiera   causar   perjuicios   para   la   universidad.  
Algunas   universidades   también   establecen   la   disponibilidad   de  
formularios  normalizados  para  su  uso  por  los  interesados,  que  en  algún  
caso  se  anexan  a  la  propia  normativa586.  

Poco   hay   que   decir   respecto   a   la   conveniencia   de   que   existan  
procedimientos   de   trabajo   estandarizados,   que   incorporen   formularios  
tipo   para   facilitar   y   agilizar   la   tramitación   y   la   actuación   de   todos   los  
interesados   que   puedan   intervenir   en   el   procedimiento.      La   normativa  
debería  incorporar  el  mandato  a  la  unidad  responsable  de  que  se  lleve  a  
cabo   la   normalización   del   procedimiento   y   de   los   formularios   que   se  
utilicen   en   el   mismo.      Por   su   carácter,   marcadamente   técnico   y   de  
gestión,   que   podría   requerir   actualizaciones   periódicas,   consideramos  
que   esta   normalización  debería   llevarse   a   cabo  mediante   la   aprobación  
de  circulares  o  instrucciones  técnicas  de  procedimiento,  fuera  del  ámbito  
de   la  propia  normativa.     También  parece   interesante   la  previsión  de   las  
universidades  de  Jaén  y  de  Vigo,  que  permite,  de  forma  excepcional,   la  
tramitación  urgente  del  procedimiento  de  solicitud  de  protección  de  una  
invención,   en   casos   excepcionales   o   de   necesidad,   en   los   que   la  
tramitación  ordinaria  ponga  en   riesgo  el   interés  de   la  universidad.     No  
obstante,  la  decisión  de  adoptar  la  tramitación  urgente  del  procedimiento  
deberá   ser   motivada   y   adoptada   por   un   órgano   de   la   universidad   de  
forma  que  se  garantice  suficientemente  su  necesidad  y  el  equilibrio  entre  
la   excepción   al   procedimiento   ordinario   y   el   interés   que   se   pretende  
proteger.    

C) Sobre   la   posibilidad   de   uso   de   servicios   profesionales   externos,   se  
incorpora   expresamente   en   catorce   normativas587,   mientras   que   en   las  
universidades  de  Huelva,  Jaén  y  València  Estudi  General  debe  deducirse  
por  la  referencia  que  se  realiza  a  la  posible  existencia  en  el  procedimiento  

                                                                                                 
586   Prevén   en   su   normativa   el   uso   de   formularios   normalizados   las   universidades   de   Burgos,   Cádiz,   Jaén,   Jaume   I,  
Lleida,  Pablo  de  Olavide,  País  Vasco  y  Politécnica  de  Madrid.  
587  Carlos   III,  Castilla   la  Mancha,   Extremadura,   Jaume   I,  Málaga,  Miguel  Hernández,  Murcia,   Pablo  de  Olavide,   País  
Vasco,  Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  Madrid,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra  y  Valladolid.  
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de  gastos  debidos  a  este  concepto,  o  por  la  posibilidad  que  se  contempla  
de  recabar  cuantos  informes  técnicos  se  consideren.  

La  U.  Rey  Juan  Carlos  establece  la  intervención  de  un  agente  de  la  
propiedad   industrial,   con   carácter   necesario,   una   vez   decidida   la  
protección  de  la  invención.  Por  su  parte,  las  universidades  de  Barcelona  
y   Rovira   i   Virgili   contemplan   la   posibilidad   genérica   de   recurrir   a  
informes   externos.   Llama   la   atención   la   previsión   contenida   en   la  
normativa  de  la  U.  de  Extremadura,  que  recoge  la  posibilidad  de  recurrir  
a   profesionales   externos   durante   el   proceso   de   decisión   sobre   la  
protección   de   la   invención   y   parece   excluir   esa   posibilidad   durante   la  
preparación  y  presentación  de   la   solicitud  de  protección,   al  determinar  
expresamente  que  el  procedimiento  de  solicitud  de  protección  se  llevará  
a  cabo  por  técnicos  propios,  con  colaboración  del  inventor.  

Por   una   parte,   nos   encontramos   con   la   tramitación   del  
procedimiento  administrativo  tendente  a  la  toma  de  decisiones  internas,  
que  con  toda  seguridad  puede  ser  gestionado  por  el  personal  técnico  de  
la   universidad.     No   obstante,   dicho   procedimiento   podría   versar   sobre  
invenciones  con  un  grado  de  especialización  técnica  muy  elevado588,  por  
lo   que   la   adopción   de   decisiones   de   fondo   en   el   marco   de   dicho  
procedimiento  podría   requerir   la   consulta  a  expertos  externos.  Por  otra  
parte,   una   vez   tomada   a   nivel   interno   la   decisión   de   solicitar   la  
protección,   se   inicia   un   procedimiento   administrativo   complejo,   para  
cuya  gestión  existe  personal  profesional  expresamente  cualificado589.  

En   ambos   casos,   entendemos   que   la   posibilidad   de   recurrir   a  
profesionales   externos   expertos   en   la   materia   es   acertada,   puesto   que  
mejora  la  calidad  en  la  gestión  del  proceso  y  puede  resultar  determinante  
para   evitar   errores  que  podrían  perjudicar   la  viabilidad  de   la   solicitud,  
por   lo   que  pensamos  que  no  debería   haber   obstáculos   en   la   normativa  
para   que   la   universidad   pueda   recurrir   a   los   servicios   de   expertos  
externos   cuando   valore   que,   por   la   dificultad   o   especialidad   del  
procedimiento,   por   la   materia   sobre   la   que   versa   la   invención   o   por  
cualesquiera  otras  circunstancias,  existen  razones  que  así  lo  aconsejan.    

     

                                                                                                 
588  Piénsese  por  ejemplo  en  la  complejidad  científica  de  los  avances  tecnológicos  en  el  área  de  la  biomedicina.  
589  Los  Agentes  de  la  Propiedad  Industrial.  
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V.2.3.1.2. El  régimen  de  asunción  de  gastos  

Cuando   la   universidad   decide   instar   la   protección   de   la   invención   se  
inicia   el   procedimiento   de   solicitud   ante   la   OEPM,   cuyos   trámites   ocasionan  
unos  costes  considerables  relacionados  con  la  preparación  de  la  documentación  
necesaria,   la  traducción  de  la  misma,   las  tasas  administrativas  que  resultan  de  
aplicación   a   la   solicitud   y   al   mantenimiento   de   la   patente   y   otros   gastos  
diversos.  

Es  muy  habitual  que  las  normativas  en  materia  de  propiedad  industrial  
de  las  universidades  determinen  el  régimen  de  asunción  de  los  costes  derivados  
de  la  protección  de  la  invención590.    Es  un  aspecto  importante  que  conviene  que  
esté  claramente  definido  a  priori  para  evitar  incidencias  en  la  tramitación  de  la  
patente.  La  situación  de  las  universidades  que  lo  regulan  es  la  siguiente:  

A) De  forma  mayoritaria,  se  establece  que  será  la  universidad  la  que  asuma  
los  costes591.    En  ese  caso,  algunas  universidades  establecen  que  los  costes  
se   deducirán   posteriormente   de   los   beneficios   que   se   obtengan   de   la  
explotación  de  la  patente592.    Por  su  parte,  la  U.  de  Extremadura  prevé  la  
deducción  de  beneficios  de  aquellos  gastos  que  asuma,  en  tanto  que  la  de  
La  Laguna  indica  con  carácter  general  que  los  gastos  se  deducirán  de  los  
beneficios.   Aunque   ninguna   de   estas   instituciones   ha   previsto  
expresamente   la   asunción   de   los   gastos,   ambas   disposiciones   dan   a  
entender   indirectamente  que   los  gastos,  al  menos  en  parte,  se  asumirán  
por  la  universidad.  

Algunas  de  las  universidades  que  asumen  los  costes  de  protección  
matizan  de  alguna  manera  el  alcance  de  este  compromiso.    En  el  caso  de  
la  U.  de  Cádiz,  cuando  la  titularidad  de  la  invención  sea  compartida,  los  
gastos  se  distribuirán  según  lo  acordado  entre   los  cotitulares.     La  U.  de  
Girona  declara  que  asumirá  los  gastos  durante  un  período  mínimo  de  12  
                                                                                                 

590   De   entre   las   universidades   examinadas   que   disponen   de   normativa   específica,   incluyen   previsiones   acerca   del  
régimen  aplicable  a  los  gastos  las  universidades  de  A  Coruña,  Alcalá,  Alicante,  Barcelona,  Cádiz,  Cantabria,  Carlos  III,  
Castilla  la  Mancha,  Extremadura,  Girona,  Granada,  Huelva,  Illes  Balears,  Jaén,  La  Laguna,  Lleida,  Miguel  Hernández,  
Murcia,   Oviedo,   Pablo   de   Olavide,   País   Vasco,   Politécnica   de   Cartagena,   Politècnica   de   Catalunya,   Politécnica   de  
Madrid,   Politècnica  de  València,   Pompeu  Fabra,  Rey   Juan  Carlos,   Santiago  de  Compostela,  València  Estudi  General,  
Valladolid   y   Vigo.      Las   universidades   de   León   y   Málaga,   aunque   no   han   aprobado   una   normativa   interna   sobre  
propiedad  industrial,  disponen  de  previsiones  sobre  el  régimen  de  gastos  en  otras  normativas  relacionadas.  
591   25   universidades:   Alicante,   Barcelona,   Cádiz,   Cantabria,   Carlos   III,   Girona,   Granada,   Huelva,   Illes   Balears,   Jaén,  
Lleida,  Málaga,  Murcia,  Pablo  de  Olavide,  País  Vasco,  Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  
Madrid,   Politècnica  de  València,   Pompeu  Fabra,  Rey   Juan  Carlos,   Santiago  de  Compostela,  València  Estudi  General,  
Valladolid  y  Vigo.  
592  Así  lo  hacen  10  universidades:  Alicante,  Barcelona,  Granada,  Jaén,  La  Laguna,  Lleida,  Málaga,  Murcia,  Pompeu  Fabra  
y  València  Estudi  General.  
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meses.     En  el  caso  de  la  U.  de  Jaén,  el  compromiso  de  la  universidad  se  
mantiene   durante   dos   años;      transcurrido   este   período,   si   no   existe   un  
acuerdo  con  tercero  que  asuma  los  costes,  la  universidad  podrá  dejar  de  
financiar   los   gastos.      En   la   U.   Politécnica   de   Cartagena,   los   gastos   se  
cargarán  a   la  consignación  correspondiente  a   la  actividad  que  genere  la  
invención.      En   los   casos   de   la   U.   Politècnica   de   Catalunya   y   de   la   U.  
Pompeu   Fabra,   sus   normativas   indican   que   sólo   se   harán   cargo   de   los  
gastos  derivados  de   la  protección  en  el  ámbito  nacional,  condicionando  
los  gastos  de  la  extensión  internacional  a  la  existencia  de  un  acuerdo  con  
terceros  que  los  asuman  o  a  la  viabilidad  de  la  explotación.    En  la  U.  de  
Valladolid,   los   costes   se   cubrirán,   preferentemente,   con   los   beneficios  
obtenidos  por  la  gestión  de  sus  derechos  de  propiedad  industrial.  

Entendemos  que  el  adelanto  de  los  gastos  por  la  universidad  es  la  
postura  más   recomendable.      En  primer   lugar  porque   es   la   titular  de   la  
patente;  en  este  sentido,  es  evidente  que   la  asunción  de   los  gastos  debe  
ser  proporcional  al  porcentaje  de  titularidad  que  ostente  la  universidad.    
En   los   casos   de   cotitularidad,   los   costes   deben   repartirse   entre   los  
cotitulares,  según  la  proporción  de  titularidad  que  les  corresponda.  Y  en  
segundo   lugar   porque   dispone   de   mayor   capacidad   económica   para  
hacer  frente  inicialmente  a  los  gastos.    No  obstante,  todos  los  costes  que  
origine  la  protección  de  la  invención  deberán  deducirse  de  los  beneficios  
de  explotación  que  se  obtengan,  lo  que  finalmente  provoca  que  las  cargas  
económicas  se  repartan  entre  las  partes,  según  el  porcentaje  de  beneficios  
que  le  corresponda  a  cada  una.    Así,  en  realidad  los  gastos  se  asumen  por  
ambas  partes,  según  el  porcentaje  de  distribución  de  beneficios  que  esté  
previsto.      El   efecto   real   que   provoca   el   régimen  de   asunción  de   gastos  
cuando  se  consigue  explotar  la  patente  no  es  el  de  determinar  qué  parte  
carga   con   los   gastos,   sino   qué   parte   anticipa   el   dinero   necesario   para  
proteger   y   mantener   la   invención.      Con   posterioridad,   una   vez   se  
obtengan  beneficios,  se  compensarán  estos  gastos.    Sin  embargo,  la  parte  
que  adelanta  el  coste  asume  un  riesgo,  puesto  que  en  el  caso  de  que  no  se  
llegaran  a  obtener  beneficios  de  explotación,  o  éstos  fueran  insuficientes,  
no  podría  resarcirse  del  coste  originado  por  la  patente.  

En   lo   que   respecta   a   la   limitación   al   territorio   nacional   de   los  
gastos  asumibles  por  la  universidad,  es  una  cuestión  que  se  analizará  en  
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el   apartado   correspondiente   a   los   costes   derivados   de   la   extensión  
internacional  de  la  patente.  

B) Por  otra  parte,  cuatro  universidades593  prevén  que  el   régimen  de  gastos  
será   el   que   determine   la   universidad,   lo   que   supone   que   podría   ser  
diferente,  según  la  valoración  que  haga  la  universidad  de  cada  caso.    De  
entre  estas  universidades,   la  de  Castilla   la  Mancha  indica  expresamente  
que   cuando   la   invención   se   produzca   en   el   ámbito   de   un   contrato   se  
estará  para  la  distribución  de  gastos  a  lo  establecido  en  el  mismo.  

En  nuestra  opinión,  la  determinación  del  régimen  de  gastos  caso  a  
caso  no   es   aconsejable,  por   la   inseguridad  que  genera.     La  universidad  
debe  valorar   si   lleva  a   cabo   la  protección  y,   en   caso  afirmativo,   asumir  
inicialmente   los  costes.     No  obstante,  en  el  caso  de   las   invenciones  bajo  
contrato,   debe   determinarse   por   las   universidades   que   se   estará   a   lo  
pactado.    En  defecto  de  pacto,  opinamos  que  la  universidad  debe  prever  
que  sólo  asumirá  los  gastos  en  función  del  porcentaje  de  titularidad  que  
ostente  sobre  la  invención.  

C) Al  margen  de   las  universidades  que  corren  con   los  gastos  y  de   las  que  
dejan   la   fijación   del   régimen   de   gastos   a   un   análisis   particular,   se  
encuentran  los  casos  de  la  U.  de  A  Coruña,  que  prevé  medidas  de  apoyo  
y   ayudas   a   los   inventores   para   los   gastos   de   protección   de   las  
invenciones,   lo   que  hace  presumir   que   los   gastos   habrán  de   correr   por  
cuenta   del   inventor,   y   de   la   U.   de   León,   que   indica   que   los   gastos  
correrán  por   cuenta  de   los   terceros   en   las   invenciones   compartidas,   sin  
especificar   qué   ocurrirá   en   el   caso   de   invenciones   que   correspondan  
íntegramente  a  la  universidad.  

En   resumen,   a   nuestro   criterio,   la  mejor   postura   es   que   la   universidad  
anticipe  el  coste  de  protección,  deduciéndose  con  posterioridad  los  gastos  de  los  
beneficios  obtenidos.    En  los  casos  de  cotitularidad,  los  gastos  deben  repartirse  
proporcionalmente   al   porcentaje   de   titularidad.      En   los   casos   de   invenciones  
derivadas  de  un  contrato,  el  régimen  de  gastos  debe  ser  el  previsto  en  el  mismo.  
En  su  defecto,   la  universidad  asumirá   los   costes  equivalentes  al  porcentaje  de  
titularidad  sobre  la  invención  que  le  corresponda.  

                                                                                                 
593  Alcalá,  Castilla  la  Mancha,  Miguel  Hernández  y  Oviedo.  
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Tabla  10.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  el  procedimiento  de  solicitud  de  protección  
de  invenciones  (I),  contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

	  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

	  
Leyenda 
Of ic ina  gestora  
 OTR I :  Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
 3SCA :  En su caso, según contrato o acuerdo con terceras partes 
 OTRAS :  Otras oficinas gestoras 
Proced im ientos  norma l i zados  
 FN :  Formularios normalizados 
 PD :  Procedimiento definido 
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Serv ic ios  pro fes iona les  ex ternos  
 IN :  Intervención necesaria 
 PE :  Previsión expresa 
 PGS I :  Posibilidad genérica de solicitar informes 
 SD :  Se deduce 
 TP :  Técnicos propios 
Gastos  
 3 :  Asumidos por terceros 
 AD :  A deducir de beneficios 
 DU :  Régimen de gastos determinado por la universidad 
 I :  Asumidos por el inventor 
 LEE :  Limitados al estado español 
 U :  Asumidos por la universidad 

  

Notas  
1  Alude al establecimiento de medidas de apoyo y ayudas por la universidad, lo que hace suponer que los gastos corresponden al 

inventor 
2  Asesoría Jurídica 
3  Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología 
4  Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), actualmente Área de Desarrollo y Valorización de la Investigación (ADVAR) 
5  Agència de Comercialització dels Resultats de la Investigació (ACRI) 
6  La ACRI establecerá procedimientos normalizados 
7  En casos de titularidad compartida, los gastos se asumirán según lo acordado 
8   Oficina de Valorización 
9  Parque Científico 

10  No indica expresamente una oficina gestora, prevé que el Vicerrectorado de Investigación preste asesoría y apoyo a los 
investigadores 

1 1  En caso de que la invención se haya desarrollado en el marco de un contrato, se estará a lo establecido en el mismo 
12  El procedimiento se encuentra disponible en un documento de recomendaciones generado por la OTRI, no en la normativa 
13  Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación 
14  Incluido como anexo en la normativa 
15  Prevista para la toma de decisión sobre la protección 
16  Para la tramitación de la solicitud 
17  Los costes que corran por cuenta de la universidad 
18  Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica  
19  Asumirá los gastos por un período mínimo de 12 meses 

20  Agencia de Transferencia de Investigación 
2 1  Se mencionan como gastos posibles del procedimiento 
22  Oficina de Apoyo a la Investigación 
23  Se prevé la posibilidad de tramitación urgente, sin ajustarse al procedimiento establecido, cuando la demora pudiera causar 

perjuicios a la universidad 
24  Indica que se podrán recabar cuantos informes técnicos se consideren necesarios 
25  Si en dos años no hay acuerdo de explotación con terceros, la universidad podrá dejar de financiar los gastos, para que los 

asumiera el inventor 
26  Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) 
27  Se indica que la OCIT facilitará información de los procedimientos a los inventores 
28  No se prevé de forma expresa que la universidad asuma los gastos, pero se indica que se deducirán de los beneficios aquellos 

que asuma 
29  En el caso de invenciones compartidas 
30  Oficina de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (OAIDI) 
3 1  Establece que la OTRI definirá el procedimiento para la solicitud de registro y modelos de contrato 
32  Se incluyen como anexos a la normativa 
33  No se expresa la oficina gestora, pero se prevé que se tramitará "de oficio" 
34  La OTRI establecerá un procedimiento 
35  Se asumirán de la consignación correspondiente a la actividad que genera la invención 
36  Oficina de Patentes y Licencias (OPL).  No se ha podido comprobar con la información disponible en la web si está integrada en 

el Centre de Transferència de Tecnologia, unidad definida como OTRI de la UPC 
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37  Prevé el establecimiento de un procedimiento y de modelos de contrato de cesión de derechos y explotación 
38  Con cargo al presupuesto general y a los ingresos por explotación de resultados 
39  Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT) 
40  El Centro de Transferencia de Tecnología establecerá un procedimiento 
4 1  Para proyectos de investigación con otras entidades, según contrato o convenio. En defecto de previsión, gestionará la Unidad 

de Innovación y Parques de Investigación 
42  Unidad de Innovación y Parques de Investigación.  Probablemente su equivalente en la actualidad es la Unitat d'Innovació-UPF 

Business Shuttle, OTRI de la UPF 
43  Servicio de Investigación 
44  El manual de procedimiento no contiene plazos, pese a que la normativa lo indica 
45  El procedimiento prevé la participación de un agente de la propiedad industrial 
46  Fundació Universitat Rovira i Virgili 
47  Se menciona su intervención como gastos posibles del procedimiento 
48  Unidad de Patentes 
49  Preferentemente con los beneficios de la gestión de derechos de propiedad industria 
50  En casos excepcionales o de urgente necesidad puede solicitarse la patente sin ajustarse al procedimiento previsto 

  

V.2.3.1.3. El  plazo  para  decidir  y  los  efectos  del  silencio  

Tras   la   comunicación   a   la  universidad  de   la   existencia  de   la   invención,  
ésta   debe   decidir   si   ejerce   su   derecho   y   solicita   la   patente   o   bien   renuncia   a  
hacerlo.   Por   extraño   que   pueda   parecer,   no   todas   las   universidades   han  
determinado  un  plazo  máximo  para  efectuar  ese  pronunciamiento594.    Entre  las  
que   lo   han   hecho,   existe   una   gran   variabilidad   en   la   determinación   de   dicho  
plazo.    De  entrada,  aunque  la  mayoría  de  ellas  establece  un  plazo  único,  existen  
algunas   que   definen   plazos   desglosados,   bien   para   diferenciar   la   emisión   de  
informes  preceptivos   por   parte   de   algún   órgano   y   la   adopción  de   la   decisión  
por   parte   del   órgano   competente   para   resolver   sobre   la   protección,   bien   para  
convocar   al   órgano   correspondiente   y   para   que   éste   adopte   una   decisión,   o  
incluso  para  decidir  sobre   la  presentación  de   la  solicitud  de  protección  y  para  
presentar  efectivamente  la  solicitud595.  

Sobre  las  unidades  utilizadas  para  el  cómputo,  existen  universidades  que  
fijan   los   plazos   en   meses,   mientras   otras   lo   hacen   en   días   hábiles   y   otras   se  
refieren  a  días,  sin  especificar  si  son  hábiles  o  naturales596.  

El   inicio   del   cómputo   del   plazo   está   referido   al  momento   en   el   que   se  
efectúa   la   comunicación   a   la   universidad   de   la   obtención   de   la   invención.    

                                                                                                 
594   15   universidades   públicas   con   normativa   sobre   propiedad   industrial   no   prevén   plazo   máximo   para   decidir:   A  
Coruña,  Alcalá,  Burgos,  Cádiz,  Cantabria,  Carlos  III,  Córdoba,  Illes  Balears,  Oviedo,  Politècnica  de  Catalunya,  Rey  Juan  
Carlos,  Salamanca,  Sevilla,  València  Estudi  General  y  Valladolid.    A  éstas  debe  añadirse  la  U.  Autónoma  de  Barcelona,  
que  se  limita  a  indicar  que  la  universidad  decidirá  en  un  plazo  “razonable”.    Sí  establecen  plazo  23  universidades.  
595  Las  universidades  de  Santiago  de  Compostela  y  Vigo  establecen  un  plazo  para  informe  y  otro  para  la  resolución.  La  
U.  de  Zaragoza  dispone  un  plazo  máximo  para  que  se  reúna  el  órgano  competente  y  otro  para  que  éste  órgano  adopte  la  
decisión.    Por  su  parte,  la  U.  de  Castilla  la  Mancha  fija  un  plazo  máximo  de  decisión  y  otro  para  la  presentación  de  la  
solicitud,  en  su  caso.  
596  17  universidades  utilizan  el  mes  como  unidad  de  medida,  3  usan  los  días  hábiles  y  3  se  refieren  simplemente  a  días.  
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Desde   que   se   efectúa   esa   comunicación,   normalmente   exigida   con   carácter  
inmediato,  se  inician  los  plazos  de  que  dispone  la  universidad  para  resolver  si  
solicita   la  protección  de   la   invención.     De  esta  manera,   los   inventores  conocen  
con  certeza  cuándo  van  a  saber,  como  máximo,  si  la  protección  de  su  invención  
interesa   a   la   universidad.   Sin   embargo,   tres   universidades597   no   resuelven  
satisfactoriamente  esta  cuestión,  puesto  que  determinan  un  plazo  máximo  para  
adoptar   la   resolución  sobre   la  protección  de   la   invención  a  computar  desde  el  
momento  en  que  un  órgano  de  la  propia  universidad  emite  un  informe,  trámite  
preceptivo  para  el  que  sin  embargo  no  existe  un  plazo  máximo  determinado,  lo  
que  tiene  como  consecuencia  que  el  inventor  no  pueda  conocer  el  plazo  máximo  
total  para  que  la  universidad  adopte  la  decisión  sobre  la  protección  desde  que  
cumplió  con  su  obligación  de  comunicar  a  la  universidad  la  invención.    

Por  otra  parte,   llama  la  atención  la  significativa  desproporción  entre  los  
plazos   máximos   fijados.      Aunque   con   carácter   general   se   establece   un   plazo  
máximo   de   3   meses   para   que   la   universidad   resuelva   desde   que   recibe   la  
comunicación598,   el   mayor   de   los   plazos   máximos   previstos   es   de   6   meses599,  
mientras   que   el   menor   de   ellos   llegaría   a   un   máximo   teórico   de   20   días  
hábiles600.  

Dentro  de  esos  plazos,  la  universidad  resolverá  y  comunicará  al  inventor  
si  tiene  intención  de  solicitar  la  protección  de  la  invención.    Pero  es  posible  que,  
en   ocasiones,   se   agoten   los   plazos   indicados   sin   que   la   universidad   haya  
resuelto   sobre   su   interés   en   proteger,   produciéndose   la   figura   del   silencio  
administrativo.      En   esos   casos,   pocas   universidades   han   previsto   en   sus  
normativas   cuáles   serán   los   efectos   del   silencio.      En   general,   cuando   viene  
previsto   se   opta   por   la   cesión   de   los   derechos   al   inventor.     Así   ocurre   en   las  
nueve   universidades   que   tratan   esta   cuestión601,   con   las   particularidades  
existentes   en   la   U.   Pompeu   Fabra,   donde   la   cesión   requiere   solicitud   del  
inventor   y   en   la  U.   Jaume   I,   que      prevé   la   cesión   como  posible,   no  necesaria,  
cuando  no  exista  interés  por  la  universidad,  desinterés  que,  a  nuestro  entender,  
habría  de  entenderse  ya  manifestado  por  la  falta  de  resolución  en  plazo.  Debe  

                                                                                                 
597  Jaén,  Lleida  y  Miguel  Hernández.  
598   11   universidades:   Alicante,   Barcelona,   Extremadura,   Granada,   Jaume   I,   La   Laguna   (se   equipara   a   3   meses   su  
previsión  de  90  días),  Murcia,  Pablo  de  Olavide,  País  Vasco,  Politécnica  de  Madrid  y  Politècnica  de  València.  
599  Corresponde  a  la  U.  Politécnica  de  Cartagena.  
600  En  la  U.  de  Zaragoza,  debe  convocarse  la  reunión  de  la  Comisión  de  Protección  de  Invenciones  en  un  plazo  máximo  
de  10  días  hábiles  desde  que  se  reciba  la  comunicación  de  la  invención.    Esta  comisión  tendrá  que  pronunciarse  en  un  
plazo  máximo  de  otros  10  días  hábiles.  
601   Universidades   de   Alicante,   Extremadura,   Jaume   I,   La   Laguna,   Oviedo,   Politécnica   de   Cartagena,   Politècnica   de  
València,  Pompeu  Fabra  y  Santiago  de  Compostela.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

285  

precisarse   que,   en   el   caso   de   la  U.   de   Extremadura,   la   cesión   de   derechos   se  
produce  si   la  universidad  guarda  silencio  durante  el  plazo  de  70  días  hábiles,  
aunque  el  plazo  máximo  que  prevé  su  normativa  para  resolver  la  cuestión  de  la  
protección  es  de  3  meses.  

En   los   procesos   relacionados   con   el   ejercicio   de   los   derechos   de  
propiedad  industrial  resulta  fundamental  evitar  las  dilaciones  innecesarias,  que  
podrían  acabar  perjudicando  estos  derechos602.    Por  ello,  resulta  necesario  que  la  
universidad   se   ajuste   a   un   plazo   máximo   para   decidir   sobre   su   interés   en  
proteger   la   invención.      Además,   el   inventor   no   puede   estar   esperando   la  
resolución   de   la   universidad   de   forma   indefinida,   sino   que   debe   saber   con  
certeza  en  qué  momento,  como  máximo,  la  conocerá,  para  poder  ejercer,  en  su  
caso,   los   derechos   que   le   correspondan.      Para   que   el   plazo   sea   operativo   y  
pueda  establecerse  el  momento  en  que  se  produce  el  vencimiento  del  mismo,  el  
inicio  de  su  cómputo  debe  producirse  cuando  se  produzca  la  comunicación  del  
inventor  a  la  universidad.    Si  se  establecen  plazos  parciales  o  desglosados  para  
diferentes  acciones,  éstos  deben  estar  relacionados  entre  sí  de  forma  que  pueda  
conocerse  cuál  es  el  plazo  total  para  llevar  a  cabo  todo  el  proceso  de  decisión.  

Las   universidades   deben   ser   diligentes   en   la   resolución   de   los   asuntos  
relacionados   con   la   gestión   de   sus   invenciones,   puesto   que   existen   terceros  
interesados,   algunos   concretos   como   el   propio   inventor,   y   otros  
indeterminados,   como   el   sector   industrial   en   el   que   la   invención   pueda   tener  
acogida   o   el   sector   social   que   pueda   beneficiarse   con   su   difusión   y/o  
explotación.    Además,  la  promoción  de  la  explotación  de  sus  invenciones  debe  
ser  un   referente  de   actuación  de   las  universidades,   que  persiga   el   objetivo  de  
dinamizar  el  progreso  técnico  y  humano.  Por  ello,  opinamos  que  un  plazo  de  3  
meses  debe  resultar  suficiente  para  que  las  universidades  puedan  decidir  acerca  
de  su  interés  en  solicitar  la  protección  de  la  invención603.  Este  plazo  nos  parece  
adecuado,   por   una   parte   para   que   la   universidad   pueda   llevar   a   cabo   la  
valoración   técnica   y   de   oportunidad   para   iniciar   el   proceso   de   solicitud,  
obteniendo  los  informes  o  asesoramientos  que  estime  oportunos,  y  por  otra  es  
un  plazo  suficientemente  ágil  para  que  el  procedimiento  no  se  dilate  en  exceso.  

    Si   transcurrido   el   plazo   máximo   previsto   la   universidad   no   ha  
comunicado  al  inventor  una  decisión  sobre  su  interés  en  la  invención,  opinamos  
que   deben   cederse   al   inventor   los   derechos   sobre   la   invención,  

                                                                                                 
602  Piénsese  en  el  derecho  de  prioridad  que  genera  la  válida  presentación  de  la  solicitud  de  protección  de  una  invención.  
603  Como  se  ha  visto,  el  art.  21.3  de  la  Ley  de  Patentes  de  2015  ha  optado  por  ese  mismo  plazo.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

286  

automáticamente,  para  que  este  pueda  libremente  asumir  su  titularidad  y  llevar  
a  cabo  su  explotación  en   la   forma  que  decida.  Nos  parece  también   interesante  
incluir   en   la   normativa   la   previsión   acerca   de   la   posibilidad   que   asiste   al  
inventor   de   presentar   la   solicitud   en   nombre   y   por   cuenta   de   la   universidad  
cuando   esta   haya   manifestado   interés   en   la   invención,   pero   no   presente   la  
solicitud  en  un  plazo  razonable.  

Tabla  11.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  el  procedimiento  de  solicitud  de  protección  
de  invenciones  (II),  contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

D DH M CD
I

NI
U

PC
I

A  Coruña

Alcalá

Alicante 3 ●
Autònoma de Barcelona 1
Barcelona 3
Burgos

Cádiz

Cantabria

Carlos III

Castilla la Mancha 2
a

Córdoba

Extremadura 3 ●
2

Girona 60
Granada 3
Huelva 2
Illes Balears

Jaén 1
b

Jaume I 3 ● ●
La Laguna 90 ●
León (#) 2

Lleida 1
c

Miguel Hernández 1
d

Murcia 3
Oviedo ●
Pablo de Olavide 3
País Vasco 3
Politécnica de Cartagena 6 ●
Politécnica de Catalunya

Politécnica de Madrid 3

Politècnica de València 3 ●
3

Pompeu Fabra 45 ●4

Rey Juan Carlos

Rovira i Virgili

Santiago de Compostela 60
e

●
Sevilla

València Estudi General

Valladolid

Vigo 60
f

Zaragoza 20
g

Plazo dec is ión
Efec tos  de l 

s ilenc io

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN ( II)

UNIV ERSIDA D Notas
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Leyenda 
P lazo  dec is ión  
 D :  Días 
 DH :  Días hábiles 
 M :  Meses 
E fec tos  de l  s i l enc io  
 CD I :  Cesión de derechos al inventor 
 N IU :  No existe interés por la universidad 
 PC I :  Posible cesión al inventor 

  

Notas  
1  Indica que la decisión se adoptará en un plazo "razonable" 
2  Si la universidad no comunica nada en setenta días hábiles 
3  Por inactividad, falta de ejercicio de derechos 
4  El efecto del silencio es desestimatorio, produce la cesión de derechos al inventor, si éste lo solicita 
a  Un mes para presentar la solicitud 
b  Desde el informe de la OTRI 
c  Tras el estudio positivo de la Oficina de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación, para el que no se establece un plazo 

determinado 
d  Desde que la Comisión Delegada recibe la documentación de la OTRI 
e  Prevé treinta días hábiles para el informe del Centro de Transferencia de Tecnología y otros tantos para la resolución del 

Rector 
f  Prevé treinta días para el informe de la OTRI y otros tantos para la decisión del Rector, a través de la Comisión de Investigación 
g  Diez días hábiles de plazo para reunirse y otros diez días hábiles para decidir 

  

V.2.3.2. La  extensión  de  la  protección  

Cuando   la   universidad   resuelve   proceder   a   la   protección   de   alguna  
invención  mediante  la  solicitud  de  una  patente,  debe  decidir  el  ámbito  de  dicha  
protección.      Se   da   por   supuesta   la   protección   a   nivel   nacional,   pero   existe  
también  la  posibilidad  de  extender  el  ámbito  territorial  en  el  que  surtirá  efectos  
la  patente  a  otros  países.    Es  lo  que  conocemos  como  extensión  de  la  patente.  

A   continuación   revisaremos   si   las   normativas   elaboradas   por   las  
universidades   españolas   objeto   de   estudio   han   tratado   la   cuestión   de   la  
extensión   de   la   patente   a   otros   países   y,   en   su   caso,   la   forma   en   que   lo   han  
hecho.    En  el  caso  de  las  universidades  públicas  que  nos  ocupan,  la  mayoría  no  
se  refieren  a  esta  materia  en  sus  normativas604.    Una  vez  más,  hemos  de  valorar  
negativamente  la  omisión  en  la  normativa  reguladora  de  aspectos  importantes,  
como   es   el   de   la   extensión   de   la   patente.      Un   marco   jurídico   eficaz   sobre  
propiedad   industrial  en  el  ámbito  universitario  no  puede  dejar  de  contemplar  
las   condiciones   para   que   pueda   llevarse   a   cabo   la   extensión,   por   cuenta   de  

                                                                                                 
604   La   cuestión   es   mencionada,   en   algún   aspecto,   por   20   universidades:   Alicante,   Cádiz,   Castilla   la   Mancha,  
Extremadura,  Granada,  Huelva,  Illes  Balears,  Jaén,  Jaume  I,  La  Laguna,  León  (en  su  Reglamento  de  contratos,  convenios  
y   proyectos   de   investigación),   Lleida,   Miguel   Hernández,   Pablo   de   Olavide,   País   Vasco,   Politécnica   de   Cartagena,  
Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  Madrid,  Politècnica  de  València  y  Pompeu  Fabra.  
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quién  correrán  los  gastos  derivados  de  la  misma  y,  en  su  caso,  cuándo  y  cómo  
se   prevé   su   abandono.   Analizaremos   de   qué   forma   han   regulado   estas  
cuestiones   las   universidades   que   sí   las   han   incorporado   en   sus   normativas  
internas.  

V.2.3.2.1. Condiciones  para  la  extensión  de  la  patente  

Como  se  ha  comentado,  la  extensión  de  los  efectos  de  la  patente  a  otros  
territorios  de  forma  adicional  a  la  eficacia  en  España  es  una  posibilidad  que  los  
sistemas  de  patentes  que  rigen  en  el  ámbito  internacional  ofrecen  a  los  titulares  
de  las  invenciones.  

Siendo   una   decisión   libre   de   la   universidad,   es   recomendable   que   se  
recojan  en  las  normativas  sobre  propiedad  industrial  las  condiciones  en  las  que  
se   podrá   proceder   a   extender   la   patente.   En   el  marco   normativo   actual,   estas  
condiciones  atienden,  mayoritariamente,  a  criterios  económicos.  

A) Acuerdo   de   licencia   con   un   tercero.      Seis   universidades605   establecen  
como  condición  para  extender  la  patente  la  existencia  de  un  acuerdo  de  
licencia  con  un   tercero  para   la  explotación  de   la  patente  en   los  países  a  
los   que   se   extienda   la   protección.      En   dos   casos606   este   acuerdo   debe  
alcanzarse  dentro  de  los  11  meses  siguientes  a  la  fecha  de  prioridad,  para  
no  poner  en  peligro  la  posibilidad  de  solicitar  la  extensión;  en  el  caso  de  
la  U.  de  Granada  se  exige,  además,  que  el  acuerdo  incorpore  la  asunción  
de   los   costes   de   mantenimiento   de   la   extensión.   Como   variante   de   la  
necesidad   de   un   acuerdo   de   licencia,   encontramos   el   acuerdo   de  
cotitularidad  a  nivel   internacional   con  un   tercero,  previsto  por   la  U.  de  
les  Illes  Balears  como  condición  para  la  extensión  de  la  patente.  

Opinamos  que  la  extensión  de  la  patente  como  consecuencia  de  la  
existencia  de  un  tercero  interesado  en  su  explotación  es  muy  razonable,  
dado  que  permite  garantizar  que   la  universidad  podrá  resarcirse  de   los  
considerables  costes  que  supone  extender  la  protección  de  la  patente  en  
el  ámbito  internacional.    No  obstante,  esta  posibilidad  debe  contemplarse  
como   una   opción   no   exclusiva,   es   decir,   la   patente   debe   poder  
extenderse,   entre  otras   causas,  por  esta.     La  determinación  de  un  plazo  
para   su   ejercicio   nos   parece   necesaria,   puesto   que   de   esta   manera   se  

                                                                                                 
605  Extremadura,  Girona,  Illes  Balears,  Jaén,  Lleida  y  Politècnica  de  Catalunya.  
606  Universidades  de  Extremadura  y  Granada.  
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asegura   que   se   lleva   a   cabo   mientras   la   universidad   aún   conserva   un  
derecho  prioritario  para  ello.  

B) Respaldo   financiero.   La   U.   de   La   Laguna   y   la   U.   Pompeu   Fabra  
condicionan   la   extensión   a   la   existencia  de  un   acuerdo   con   tercero  que  
financie  su  coste,  antes  de  que  transcurra  el  período  de  prioridad  para  la  
extensión.  La  U.  de  Castilla   la  Mancha,  por  su  parte,  exige  un  respaldo  
financiero  de  terceros.    En  este  caso,  la  universidad  dispondrá  de  un  año  
para   decidir   y,   en   caso   negativo,   podrá   ceder   este   derecho   a   los  
inventores,   con   posible   reserva   de   una   licencia   de   explotación   no  
exclusiva,  intransferible  y  gratuita.  

Esta  causa  atiende,  en  el  fondo,  a  la  misma  razón  que  la  anterior:  
evitar  que  la  universidad  asuma  un  riesgo  económico.    Si  existen  terceros  
que  soportan  el  coste,  la  universidad  puede  considerar  adecuado  llevar  a  
cabo  la  extensión.    En  cuanto  a  la  cesión  del  derecho  al  inventor,  en  caso  
de   no   extender   la   patente,   opinamos   que   las   mismas   razones   que  
aconsejan   la   cesión   a   nivel   nacional   cuando   la   universidad   no   está  
interesada   en   proteger   la   invención   son   aplicables   al   ámbito  
internacional.    En  este  caso,  debe  preverse  una  reserva  de  licencia,  con  las  
consideraciones   indicadas   para   la   cesión   de   la   invención,   esto   es,   una  
licencia  no  exclusiva,  intransferible  y  gratuita  que  habrá  de  limitarse  a  un  
uso  exclusivamente  investigador  o  docente  en  el  caso  de  que  el  inventor  
licencie  la  explotación  de  la  patente  o  la  ceda  a  un  tercero.  

C) Viabilidad   económica.  Algunas  universidades  permiten   que   se   acuerde  
la  extensión  cuando  la  universidad  aprecie  que  ésta  es  económicamente  
viable607.     Además  de   las  que   lo  prevén  expresamente,   la  U.  Politécnica  
de  Cartagena  condiciona   la  posibilidad  de  extensión  a   la   realización  de  
un   estudio   de   comercialización   que   la   avale.      De   forma   similar,   la   U.  
Politècnica  de  València  exige  un  plan  de  explotación,   lo  que  supone  en  
ambos   casos   de   forma   implícita   la   consideración   de   la   viabilidad  
económica  de  la  explotación.  

Se   trata   de   no   perder   la   oportunidad   de   explotar   a   nivel  
internacional   la   patente   cuando,   aun   no   existiendo   un   acuerdo   con  
tercero,  se  valore  que  la  explotación  puede  ser  rentable  económicamente.    
Ello  supone  en  definitiva  no  depender  de  un  tercero  para  llevar  a  cabo  la  
                                                                                                 

607  Universidades  de  Lleida,  Politècnica  de  Catalunya  y  Pompeu  Fabra.  
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explotación   internacional,   lo   que   nos   parece   muy   adecuado   cuando   la  
universidad  haya  valorado  que  puede  acometer  con  garantías  de  retorno  
el  coste  derivado  del  proceso  de  extensión.  

D) Acuerdo   con   los   inventores.      En  otros   casos,   la  decisión  de   extender   la  
patente   habrá   de   adoptarse   de   mutuo   acuerdo   con   los   inventores608,  
dentro  de  los  2  meses  de  que  dispone  la  universidad  para  decidir  sobre  la  
protección,   en   el   caso   de   Huelva,   y   de   los   11   meses   siguientes   a   la  
solicitud  de  la  patente  en  los  otros  casos,  es  decir,  dentro  del  período  de  
prioridad  en  el  que  se  conserva  el  derecho  preferente  para  la  protección  
en  el  ámbito  internacional.  

En  este  caso,  se  trata  de  una  posibilidad  excluyente,  de  forma  que  
sólo  será  posible  la  extensión  si  la  universidad  alcanza  un  acuerdo  para  
ello  con  los  inventores.    Nos  parece  una  previsión  desproporcionada,  que  
no   tiene   en   cuenta   que   la   titularidad   de   la   invención,   y   por   tanto   el  
derecho   a   la   patente,   es   de   la   universidad.      El   inventor   ostenta   un  
derecho  a  participar  en  beneficios  que  ha  de  ser  respetado  cualquiera  que  
sea  el  ámbito  de  protección  de  la  invención,  pero  consideramos  que  no  se  
justifica  que  deba  ser  un  participante  necesario  de  la  decisión  del  titular  
de  la  invención  de  protegerla  en  un  determinado  ámbito  territorial  o  no.    
De  la  misma  manera,  nos  parece  poco  acertada  la  previsión  de   la  U.  de  
Huelva,  que  obliga  a  decidir  sobre  la  posible  extensión  dentro  del  plazo  
inicial  de  2  meses  en  el  que  decide  sobre   la  protección  a  nivel  nacional.    
Pensamos  que  forzar  una  decisión  prematura  sólo  aumenta  el  riesgo  de  
adoptar   una   decisión   errónea.      Las   universidades   deben   poder   decidir  
sobre  la  extensión  internacional  de  la  patente  dentro  del  límite  legal  que  
permite  la  normativa  vigente.  

E) A  criterio  de  la  universidad.    En  otros  casos609,  la  extensión  la  decidirá  la  
universidad  según  su  criterio.  En  algún  caso   se  prevé   la  posibilidad  de  
que  sea  a  solicitud  de  los  inventores  (Miguel  Hernández)  y  también  que  
pueda  cederse  el  derecho  a  los  inventores  cuando  se  decida  no  extender  
la  protección  (País  Vasco).  

Nos  parece  evidente  que  la  universidad,  como  titular  del  derecho,  
puede   decidir   si   lleva   a   cabo   la   extensión   o   no,   según   su   criterio.     No  

                                                                                                 
608  En  el  caso  de  las  universidades  de  Huelva,  Pablo  de  Olavide  y  Politécnica  de  Madrid.  
609  Universidades  Miguel  Hernández  y  País  Vasco.  
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obstante,  es  recomendable  que  en  las  normativas  existan  previsiones  que  
reconduzcan  esta  discrecionalidad  a  supuestos  que  encajen  con  el  interés  
de   la  universidad,  por   lo  que   entendemos  que  deben  preverse,   aunque  
sólo  sea  como  indicadores  que  justifiquen  la  actuación  en  ese  sentido,  los  
criterios  que  permitan  tomar  la  decisión  de  llevar  a  cabo  la  extensión.    En  
ese  sentido,  pensamos  que  es  excesivamente  amplio  e  indeterminado  un  
supuesto  como  el  que  estamos  valorando.    Convendría  que  la  decisión  de  
extender  la  patente  hubiera  de  estar  justificada  dentro  de  supuestos  más  
concretos,  relacionados  con  el  interés  de  la  institución.  

F) Otras  consideraciones:  algunas  universidades  incluyen  otras  previsiones,  
como   permitir   al   inventor   que,   antes   del   vencimiento   del   plazo   de  
prioridad,   solicite   a   la   universidad   que   lleve   a   cabo   la   extensión:   Jaén,  
Miguel   Hernández   y   Politécnica   de   Cartagena.      O   contemplar   la  
exigencia  de  disponibilidad  de   fondos   como  condición  para  que  pueda  
realizarse   la   extensión:   Politécnica   de   Cartagena   y   Politècnica   de  
València.  

En  nuestra  opinión,  las  universidades  deberían  regular  los  supuestos  en  
los  que  fuera  posible  tomar  la  decisión  de  extender  al  ámbito  internacional  una  
patente,   relacionándolos   con   la   existencia   de   un   tercero   interesado   en   la  
explotación  o  con   la  viabilidad  económica  de  su  explotación,  su   interés  social,  
humanitario,  cultural  o  estratégico  para  la  institución.    En  este  sentido,  y  con  la  
intención  de  perfeccionar   en   lo  posible   la  decisión,   conviene  que   se  prevea   la  
existencia   de   un   informe   preceptivo,   aunque   no   vinculante,   emitido   por   la  
unidad  responsable  de  la  transferencia  de  tecnología,  así  como  la  posibilidad  de  
recurrir  a  asesoramiento  externo  cuando  la  universidad  lo  estime  conveniente.  
Pensamos  que  el  acuerdo  con  los  inventores  no  debe  ser  necesario,  sin  perjuicio  
de  que  hayan  de  participar  y  ser  oídos  en  el  proceso  de  decisión.  

La   posibilidad   de   decidir   la   extensión   debe   estar   limitada  
temporalmente,   de   forma   que   se   manifieste   dentro   del   período   en   el   que   la  
universidad  ostenta  el  derecho  preferente  para   llevarla  a  cabo.     En  caso  de  no  
hacerlo,  pensamos  que  la  universidad  debe  ceder  automáticamente  el  derecho  a  
los  inventores,  con  un  margen  de  tiempo  suficiente  para  que  lleven  a  cabo,  si  lo  
desean,  la  extensión  de  la  patente.    En  caso  de  cesión  en  el  ámbito  internacional,  
se  efectuará  con  reserva  de  una  licencia  de  explotación  gratuita,  intransferible  y  
no   exclusiva,   que   será   absoluta   en   cuanto   a   su   uso   docente   o   investigador,   y  
limitada   para   su   explotación   comercial,   de   forma   que   quedará   sin   efectos   en  
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caso   de   que   exista   un   acuerdo   de   explotación   entre   el   inventor   y   un   tercero.    
Creemos   que   la   cesión   debe   efectuarse   con   derecho   a   la   participación   de   la  
universidad  en  los  beneficios  derivados  de  la  explotación,  de  la  misma  manera  
y  en  las  mismas  condiciones  que  en  la  cesión  de  la  patente  a  nivel  nacional.  

V.2.3.2.2. Costes  

La  extensión  de  la  patente  supone  ampliar  el  ámbito  territorial  en  el  que  
su  titular  podrá  gozar  del  monopolio  de  explotación  de  la  invención  protegida,  
pero   su   obtención   requiere   asumir   el   desembolso   de   un   importe   económico  
considerable  para  hacer   frente  a   los  gastos  de   traducción  y  de  actuación  en  el  
procedimiento   y   países   donde   se   solicite   la   protección.   Un   total   de   doce  
universidades   han   prestado   atención   a   esta   cuestión   en   sus   normativas610,  
reflejando   un   abanico   diverso   de   posibilidades.      Antes   de   proceder   a   su  
revisión,  reiteramos  una  vez  más  que  la  omisión  de  regulación  nos  parece  una  
mala  opción  y,  en  consecuencia,  desaconsejable.  

A) Régimen  de  costes  determinado  por  la  universidad.  Este  es  el  caso  de  las  
universidades  de  Alicante  y  Miguel  Hernández.    En  la  primera,  entre  las  
diferentes   opciones   que   contempla   su   normativa611.      En   la   U.   Miguel  
Hernández,  si  el  régimen  de  gastos  establecido  por  la  universidad  para  la  
extensión   de   la   patente   difiere   del   acordado   para   la   patente   nacional,  
prevalecerá  el  internacional  y  modificará  este  último,  siendo  posible  una  
compensación  económica  al  inventor.  

Consideramos  que  el  régimen  de  costes  derivados  de  la  extensión  
internacional   de   la   patente   debe   seguir   los   mismos   criterios   que   en   el  
caso  de   la  protección  a  nivel  nacional.     Al   igual  que   en   esta,   opinamos  
que   la   determinación   del   régimen   de   gastos   de   la   extensión   no   debe  
hacerse  caso  a  caso,  sino  que  debe  estar  predeterminada  a  priori.  

B) Costes  asumidos  por  tercero.    Encontramos  seis  universidades  que  optan  
por   trasladar   expresamente   los   costes   de   la   extensión   a   los   terceros  
interesados   en   la   explotación,   si   bien   en   algún   caso   con  posibilidad  de  
contribución  del   inventor  y  de   la  universidad,  o  de   llegar  a  un  acuerdo  

                                                                                                 
610   Alicante,   Extremadura,   Granada,   Illes   Balears,   Jaén,   Jaume   I,   La   Laguna,   Lleida,  Miguel   Hernández,   País   Vasco,  
Politécnica  de  Cartagena  y  Politècnica  de  València.  
611  Las  opciones  posibles  son:  gastos  asumidos  por  la  universidad,  anticipo  reembolsable  al  inventor  o  gastos  asumidos  
por  el  inventor,  directamente  o  mediante  acuerdo  con  tercero.  
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con  el  tercero612.  Como  variante,  en  la  U.  de  les  Illes  Balears  el  régimen  de  
gastos  vendrá  establecido  por  acuerdo  con  el   tercero   interesado,   lo  que  
hace   suponer   que   éste   habrá   de   asumir   en   la   generalidad   de   los   casos  
una  parte  de  los  costes,  posibilidad  que  también  contempla  con  carácter  
alternativo  la  U.  de  Alicante.  

En   la   medida   en   que   la   extensión   de   la   patente   se   lleve   a   cabo  
debido   a   la   existencia   de   un   tercero   interesado,   creemos   que   conviene  
que  la  asunción  de  los  costes  recaiga  en  el  interesado.    Pensamos  que  es  
una  medida   favorable   para   la   universidad,   que   no   tendrá   que   afrontar  
los  riesgos  económicos  de  extender  la  patente.  

C) Otras  tres  universidades  declaran  que  asumen  los  costes  de  la  extensión,  
si   bien   previendo   en   dos   de   los   casos   una   posible   contribución   del  
inventor613.     Como  se  ha  comentado  en  el  apartado  anterior,  la  U.  de  La  
Laguna   incluye   la   posibilidad   alternativa  de   que   la   universidad   asuma  
excepcionalmente  los  costes.  

En  este  punto,   consideramos  que  para   los   costes  derivados  de   la  
extensión   deben   seguirse   los   mismos   criterios   que   para   los  
correspondientes  a  la  protección  nacional.  Por  ello,  cuando  no  exista  un  
tercero  interesado  que  asuma  los  costes,  la  universidad  decidirá  si  lleva  a  
cabo   la   extensión   y,   de   ser   así,   asumirá   inicialmente   los   costes,   que   se  
compensarán  con  los  beneficios  de  explotación  que  se  obtengan.  

En  consecuencia,  pensamos  que  atendiendo  al   enorme  coste  que  puede  
suponer   la   extensión   de   la   patente,   es   adecuado   vincular   el   compromiso  
económico  de  la  universidad  a  la  probabilidad  de  recuperar  la  inversión.    En  ese  
sentido,  es  recomendable  cuando  la  extensión  se  produzca  por  el  interés  de  un  
tercero  que  sea  éste  el  que  asuma  los  gastos.    En  los  casos  en  los  que  no  exista  
un   tercero   interesado,   la   universidad  puede  decidir   por   sí  misma   extender   la  
patente,  asumiendo  los  costes,  cuando  entienda  que  es  económicamente  viable  
o  resulta  de  interés.  

                                                                                                 
612  Asumirá  el  tercero  los  costes  de  la  extensión  en  las  universidades  de  Extremadura,  Granada,  Jaén,  La  Laguna,  Lleida  
y  País  Vasco.    Las  3  últimas  universidades  con  los  siguientes  matices:    en  la  U.  de  Lleida  se  prevé  la  posible  contribución  
también   del   inventor   y   de   la   universidad.   En   la   U.   del   País   Vasco,   por   defecto   será   el   tercero,   con   posibilidad   de  
acuerdo;   si   no   existe   tercero,   la   universidad   determinará   quién   asume   los   gastos.   En   la   U.   de   la   Laguna   los   gastos  
corresponden  al  tercero,  aunque  se  prevé  la  posibilidad  excepcional  de  que  los  soporte  la  universidad.  
613  Jaume  I,  Politécnica  de  Cartagena  y  Politècnica  de  València,  en  las  dos  primeras  con  posibilidad  de  colaboración  del  
inventor.  
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En  los  casos  de  las  invenciones  bajo  contrato,  al  igual  que  en  el  régimen  
de   gastos   para   patentes   nacionales,   debe   estarse   a   lo   pactado.      En   defecto   de  
pacto,   la   universidad   debe   prever   que   se   hará   cargo   de   los   gastos   que   le  
correspondan   en   función   del   porcentaje   de   titularidad   que   ostente   sobre   la  
invención.    De  igual  manera,  en  casos  de  cotitularidad,  la  universidad  sólo  debe  
asumir  los  gastos  proporcionales  al  porcentaje  de  titularidad  que  ostente.  

Sobre   la   posible   participación   del   inventor   en   los   gastos,   no   debe  
impedirse  la  posibilidad  de  alcanzar  un  pacto  en  este  sentido,  pero  creemos  que  
no  debe  ser  considerado  como  un  requisito  para  llevar  a  cabo  la  extensión.  

Cuando   la   universidad   haga   frente   inicialmente   a   los   gastos,   éstos   se  
deducirán   posteriormente   de   los   beneficios   con   carácter   previo   a   su  
distribución.  

V.2.3.2.3. Abandono  

El  mantenimiento  de  la  patente,  en  los  países  donde  haya  sido  obtenida,  
exige  el  pago  de  una  tasa  anual.    Cuando  el  titular  de  la  misma  no  hace  frente  a  
los   costes   de   mantenimiento,   la   patente   pierde   su   vigencia.   En   el   caso   de   la  
extensión   internacional   de   la   patente,   cuyo   mantenimiento   tiene   un   coste  
elevado,  se  plantea  la  posibilidad  de  que  las  universidades  titulares  abandonen  
dicha   protección   en   determinadas   circunstancias.   Veamos   cómo   han   previsto  
esta  posibilidad  las  diferentes  normativas.  

A) Abandono   con   causa.   Es   una   cuestión   a   la   que   se   refieren   pocas  
universidades.   Sólo   cuatro   de   ellas   indican   las   posibles   causas   que  
puedan  motivar  la  decisión  de  abandonar  la  extensión  internacional.    En  
la  U.  Pablo  de  Olavide  se  prevé  el  abandono  cuando  no  exista  acuerdo  
con   tercero   para   la   explotación,   en   un   plazo  máximo   de   36   meses,   en  
tanto   que   las   universidades   de   Cádiz,   Politécnica   de   Cartagena,   y  
Politècnica   de   València   permiten   el   abandono   de   la   patente   a   nivel  
internacional  cuando  las  perspectivas  de  explotación  no  sean  favorables,  
en   esta   última   también   si   se   produce   una   falta   de   financiación   de   los  
costes  por  parte  de  los  inventores.    En  las  universidades  de  Cádiz,  Pablo  
de   Olavide   y   Politécnica   de   Cartagena   se   ofrecerá   previamente   el  
mantenimiento   de   la   extensión   internacional   de      la   patente   a   los  
inventores,  mientras  que  en  la  U.  Politècnica  de  València  se  contempla  la  
posibilidad  de  abandono  selectivo,  en  los  países  que  se  considere.    
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Nos   parece   lógica   la   previsión   de   abandonar   la   patente,   a   nivel  
internacional,  cuando  no  existan  perspectivas  favorables  de  explotación.    
La   falta   de   acuerdo   con   tercero   para   la   explotación   entronca   con   esa  
misma  argumentación.    Mantener  la  patente  en  los  casos  en  los  que  ésta  
no   resulte  viable  podría  perjudicar   los   intereses  de   la  universidad.     No  
obstante,   en   este   sentido,   pensamos   que   podrían   existir   circunstancias  
que   aconsejaran   mantener   la   patente   por   intereses   distintos   a   los  
económicos,  o  por  mejores  perspectivas  a  medio  o  largo  plazo,  por  lo  que  
la   posibilidad   de   abandono   de   la   patente   cuando   la   explotación   no  
resulte  viable  debería  preverse  en  el  caso  de  que  la  universidad  considere  
que   su   mantenimiento   no   resulta   de   interés   estratégico   para   la  
institución.  

En  caso  de  abandono,  es  recomendable  ofrecer  a  los  inventores  la  
cesión,  que  se  producirá  con  la  reserva  de  licencia  gratuita,  intransferible  
y   no   exclusiva,   en   las   condiciones   ya   indicadas   con   anterioridad,   así  
como  con  el  derecho  a  participar  en  beneficios,  en  la  misma  proporción  
que  en  la  cesión  de  patente  nacional.  

B) El  resto  de  universidades  examinadas  no  incorpora  ninguna  referencia  al  
posible  abandono  de  la  patente  a  nivel   internacional.     Nueve  de  ellas  sí  
indican   que   ofrecerán   la   patente   a   los   inventores   en   los   países   donde  
decidan  su  abandono614.  En  algún  caso  se  incluyen  matices:    así,  la  U.  de  
Alicante  prevé  el  abandono  selectivo,  en   los  países  que  considere;   la  U.  
de  Burgos  excluye  el  ofrecimiento  al  inventor  cuando  exista  un  acuerdo  
preferente  con  tercero;  y  la  U.  de  A  Coruña  lo  limita  al  uso  de  la  patente  
para  actividad  comercial  no  contraria  a  los  principios  de  la  universidad.    
En   este   caso   y   también   en   el   de   la   U.   de   Cantabria,   la   universidad   se  
reserva  el  derecho  a  una  licencia  no  exclusiva,  intransferible  y  gratuita,  y  
a   la  participación  en  beneficios,  que  vienen  fijados  en  el  20%  para   la  U.  
de  A  Coruña.  

Ya   hemos   comentado   que   conviene   ofrecer   la   patente   a   su  
inventor  en  los  casos  de  abandono  por  la  universidad.    Sobre  la  falta  de  
pronunciamiento,   entendemos   que   la   posibilidad   de   abandono   debe  
estar  prevista  y  que  conviene  orientarla  hacia  los  supuestos  en  los  que  el  

                                                                                                 
614  A  Coruña,  Alicante,  Burgos,  Cantabria,  Jaén,  Lleida,  Pompeu  Fabra,  Rovira  i  Virgili  y  Vigo.  
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mantenimiento  de   la  patente   a  nivel   internacional  no   resulte  de   interés  
para  la  universidad,  por  motivos  económicos  o  estratégicos.  

En   definitiva,   en   nuestra   opinión,   el   abandono   de   una   patente   en   un  
determinado  ámbito  es  una  cuestión  que  debe  preverse  para   los  casos  que  no  
resulten   viables   o   en   los   que   la   universidad   no   encuentre   interés,   de   forma  
justificada,    en  mantener  la  patente.  En  caso  de  decidir  el  abandono,  la  cesión  a  
los   inventores,   con   reserva  de   licencia  y  derecho  a  participar  en  beneficios,   es  
interesante,   puesto   que   le   permite   agotar   las   posibilidades   de   que   la   patente  
pueda   acabar   explotándose   y   beneficiarse,   en   ese   caso,   de   la   participación   en  
beneficios  que  le  corresponda.  
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Tabla  12.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  la  extensión  internacional  de  la  patente,  
contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

	  
Fuente:  elaboración  propia  

A3 CL CU DF M
AI

PA
CI

PE PS
I

RF SI VE 3 DU I SA
3

U EN
F

FC
I

N3 OI S

A  Coruña ●1

Alcalá

Alicante ●2 ●3
● ●

Autònoma de Barcelona

Barcelona

Burgos ●4

Cádiz ●5
●

Cantabria ●6

Carlos III

Castilla la Mancha ●7

Córdoba

Extremadura ●8
●

Girona

Granada ●9
●

Huelva ●1 0

Illes Balears ● ● ●
Jaén ●1 1 ●1 2

● ●
Jaume I ●1 3

La Laguna ●1 4
● ●1 5

Lleida ●1 6 ●1 6 ●1 7 ●1 8

Miguel Hernández ●1 9 ●20 ●21

Murcia

Oviedo

Pablo de Olavide ●22 ●23
●

País Vasco ●24 ●25

Politécnica de Cartagena ● ●26 ●27
● ●

Politécnica de Catalunya ●1 6 ●1 6

Politécnica de Madrid ●28

Politècnica de València ● ● ● ● ● ●
Pompeu Fabra ● ●29

●
Rey Juan Carlos

Rovira i Virgili ●
Santiago de Compostela

Sevilla

València Estudi General

Valladolid

Vigo ●
Zaragoza

A bandono

EX TENSIÓN INTERNACIONAL DE LA PATENTE

UNIV ERSIDA D

Condic iones Cos tes



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

298  

	  
	  

Leyenda 
Cond ic iones  
 A3 :  Acuerdo con tercero que financie 
 CL :  Existencia de contrato de licencia con tercero 
 CU :  A criterio de la universidad 
 DF :  Disponibilidad de fondos 
 MA I :  Mutuo acuerdo con los inventores 
 PAC I :  Posible acuerdo de cotitularidad con tercero a nivel internacional 
 PE :  Plan de explotación 
 PS I :  Posible solicitud de los inventores 
 RF :  Respaldo financiero de tercero 
 S I :  A solicitud del inventor 
 VE :  Viabilidad económica a criterio de la universidad 
Costes  
 3 :  Tercero interesado 
 DU :  Decisión de la universidad 
 I :  Inventor 
 SA3 :  Según acuerdo con tercero 
 U :  Universidad 
Abandono  
 ENF :  Perspectivas de explotación no favorables 
 FC I :  Falta de cofinanciación por inventor(es) 
 N3 :  A falta de acuerdo con terceros interesados 
 O I :  Ofrecimiento a los inventores 
 S :  Selectivo, en los países que considere 
 
 

Notas  
1  Para actividad comercial no contraria a los principios de la universidad y con derecho de esta al 20% de beneficios y a una licencia no 

exclusiva, intransferible y gratuita 
2  La normativa condiciona la extensión a un estudio sobre comercialización de resultados elaborado por la oficina gestora con ayuda de 

los inventores 
3   La universidad puede decidir entre conceder al inventor un anticipo reembolsable, asumir los costes o que los asuma el inventor, 

directamente o mediante acuerdo con tercero 
4  Excepto acuerdo preferente con tercero 
5  Con informe de la OTRI 
6  Con reserva de licencia y participación en beneficios 
7  Dispone de un año para decidir.  Si decide no ejercer, podrá ceder el derecho a los inventores, con posible reserva de licencia 
8  En el plazo de once meses desde la fecha de prioridad 
9  Tercero que asuma los costes de mantenimiento, dentro del plazo de once meses desde la fecha de prioridad 

10  Dentro del plazo de dos meses para la decisión sobre la protección 
1 1   Establecido con carácter general 
12  En el plazo de doce meses desde la solicitud ante la OEPM 
13  Puede acordar con el inventor la contribución 
14  En no más de once meses desde la fecha de prioridad 
15  Excepcionalmente 
16  La universidad exige bien la existencia de un contrato de licencia con tercero, bien considerar la extensión viable económicamente 
17  Posible contribución del inventor y de la universidad 
18  Exige pronunciamiento de la Comisión de Investigación 
19  En todo caso, a criterio de la universidad, en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación de la OTRI 

20  Hasta un mes  antes del vencimiento del período de prioridad 
2 1   Si el régimen de costes que decida la universidad difiere del aplicado para la patente nacional, prevalecerá el internacional y 

modificará aquel. Posible compensación económica 
22  Dentro del plazo de once meses 
23  En el plazo de veinticuatro meses, prorrogable otros doce por el Vicerrectorado de Investigación, con informe de la OTRI 
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24  Si la universidad decide no extender, puede ceder el derecho a los inventores 
25  El coste de la extensión lo asumirá el tercero interesado en explotar, o se llegará a un acuerdo con él. Si no existe tercero interesado, 

decidirá la universidad 
26  Con estudio de comercialización, asimilable al requisito de viabilidad económica 
27  Podrá acordarse la colaboración del inventor 
28  Dentro de los once meses siguientes a la solicitud de la patente 
29  Antes del fin del período de prioridad 

  

V.2.3.3. Los  órganos  competentes  

Hemos  estado  repasando  diferentes  aspectos   relativos  al  procedimiento  
mediante   el   cual   las   universidades   organizan   la   gestión   de   los   derechos   de  
propiedad  industrial  sobre  sus  invenciones.     Corresponde  ahora  examinar  qué  
órganos  tienen  atribuida  la  competencia  en  el  ámbito  de  cada  universidad  para  
adoptar   las   decisiones   referidas   a   la   protección   de   la   invención,   su   extensión  
internacional  y  la  cesión  de  derechos,  así  como  el  modelo  de  gestión  por  el  que  
han  optado  las  diferentes  instituciones.  

V.2.3.3.1. Para   decidir   sobre   la   protección,   su   extensión   y   la   cesión   de  
derechos  

A) En  cuanto  a  la  decisión  sobre  la  solicitud  de  protección  de  la  invención,  
con   independencia   de   otras   posibilidades,   parecen   apreciarse   dos  
opciones   mayoritarias.      Una   que   atribuye   la   capacidad   de   decisión   al  
vicerrectorado  competente  en  materia  de  investigación,  y  otra  que  otorga  
dicha   capacidad   al   órgano   encargado   de   la   gestión   del   procedimiento.    
En  algunos  casos,   la   competencia   se  ejerce  por  delegación  del  Rector,  y  
en  un  buen  número  de  ocasiones  se  exige  el  concurso  de  otros  órganos,  
mediante   la   emisión  de   informes.     Además  de   estas   cuestiones,   existen  
universidades   que   han   previsto   un   mecanismo   para   la   revisión   de   la  
posible   decisión   adoptada   por   el   órgano   competente,   bien   porque   se  
manifiesten  discrepancias   con   la   opinión  de   los   inventores,   o   bien   ante  
una  decisión  desestimatoria.     Veamos   con  más  detalle   la   casuística  que  
podemos  encontrar  en  las  diferentes  normativas.  

a. En   su   mayoría,   las   universidades   otorgan   la   competencia   para   la  
decisión   sobre   las   solicitudes   de   patente   a   los   vicerrectorados  
competentes  en  materia  de  investigación,  bien  directamente,  bien  por  
delegación   del   Rector615.      En   nuestra   opinión,   una   decisión   de   este  

                                                                                                 
615   En   total   15   universidades:   Autónoma   de   Barcelona,   Cantabria,   Castilla   la  Mancha,   Girona,   Illes   Balears,   Jaume   I,  
León,   Lleida,   Málaga,   Pablo   de   Olavide,   País   Vasco,   Politécnica   de   Madrid,   Pompeu   Fabra,   Rey   Juan   Carlos   y  
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tipo  no  debería  adoptarse  por  un  órgano  unipersonal.    Aunque  exista  
un   vicerrectorado   que   tenga   atribuida   la   competencia   en   temas   de  
investigación  y   transferencia  de   tecnología,  pensamos  que  decidir   si  
se   protege   una   invención   tiene   importantes   consecuencias   para   la  
institución   y   es   una   decisión   compleja   que   merece   ser   adoptada  
mediante  un  mecanismo  más  reforzado  que  el  de   la  voluntad  de  un  
órgano  unipersonal.  

b. Por   su   parte,   existen   cinco   casos   en   los   que   se   reserva   al   Rector   la  
competencia  para  decidir  sobre  la  protección  de  las  invenciones616,  en  
ocasiones   a   propuesta   o   con   pronunciamiento   de   otros   órganos617.    
Esta  competencia  aparece  como  expresamente  delegable  en  los  casos  
de   Jaén,   Politècnica   de   Catalunya   y   Santiago   de   Compostela.    
Incluiremos   aquí   el   caso   de   la   U.   de   La   Laguna,   cuya   normativa  
indica  que  decide  la  universidad,  sin  concretar  el  órgano,  razón  por  
la   cual   hemos   de   entender   que   la   decisión   compete   al   Rector,   en  
virtud  de  lo  previsto  en  el  artículo  168,  apartado  m),  de  sus  estatutos,  
que   incluye   entre   las   funciones   del   Rector   el   ejercicio   de   las  
competencias   que   no   hayan   sido   expresamente   atribuidas   a   otros  
órganos  de  la  universidad.  

Aunque  en  este  apartado  se  analiza   la  decisión  por  el  Rector,  
que   ostenta   la   representación   legal   de   la   universidad,   y   no   por   el  
Vicerrector   correspondiente,   nuestra   opinión   está   en   la  misma   línea  
de   lo   manifestado   en   el   apartado   anterior.      Entendemos   que   la  
competencia  para  decidir  sobre   la  protección  de  una  invención  debe  
ser  atribuida  a  un  órgano  colegiado.    El  Rector  representa  legalmente  
a  la  universidad  y  deberá  llevar  a  cabo  la  decisión  que,  al  respecto  de  
la  protección  de  la  invención,  haya  adoptado  ese  órgano.  

c. Otras  universidades  tienen  constituidos  órganos,  o  los  constituyen  al  
efecto,  a  los  que  se  les  encarga  decidir  si  se  insta  o  no  la  protección  de  
una   determinada   invención618.      Algunos   de   estos   órganos   aparecen  
explícitamente   relacionados,   orgánica   o   funcionalmente,   con   el  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Valladolid.     De  éstas,   la   competencia   se   ejerce  por  delegación  del  Rector   en   las  universidades  de  Castilla   la  Mancha,  
Pablo  de  Olavide  y  Politécnica  de  Madrid.  
616  Jaén,  Murcia,  Politècnica  de  Catalunya,  Santiago  de  Compostela  y  Vigo.  
617  En  la  U.  de  Jaén  con  pronunciamiento  de  la  Comisión  de  Investigación,  en  la  U.  de  Murcia  a  propuesta  de  la  Agencia  
de  Transferencia  de  Investigación  y  en  la  U.  de  Vigo  con  informe  de  la  Oficina  de  I+D.  
618  Alicante,  Cádiz,  Carlos  III,  Miguel  Hernández,  Politécnica  de  Cartagena,  Rovira  i  Virgili  y  Zaragoza.  
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vicerrectorado   competente   en   temas   de   investigación,   aunque   es  
lógico  pensar  que,   salvo  excepciones,   en   todos   los   casos   se   trata  de  
órganos  que  actúan  en  la  órbita  de  dicho  vicerrectorado619.  

De  las  universidades  examinadas,  seis  han  optado  por  atribuir  
la  capacidad  de  decisión  sobre  la  protección  de  las  invenciones  a  los  
órganos  encargados  de  gestionar  el  procedimiento  de  solicitud  de  la  
patente620.      En   un   total   de   cuatro   casos,   el   órgano   competente   debe  
tomar   la   decisión   conjuntamente   con   el   inventor.   Las   posibles  
discrepancias   se   resuelven   elevando   la  decisión  al   órgano   colegiado  
competente  en  materia  de  investigación,  en  algún  caso  incorporando  
la  participación  del   inventor   y  del   responsable  de   la   oficina  gestora  
que  resolvió  en  primera  instancia621.    En  la  U.  Politècnica  de  València,  
si  bien  no  se  requiere  el  acuerdo  con  el  inventor  en  la  decisión  inicial,  
en  caso  de  que  ésta  sea  negativa  y  los  inventores  no  estén  de  acuerdo  
decidirá  la  Comisión  de  Investigación.  

Creemos   que   la   decisión   sobre   la   protección   de   invenciones  
debe   atribuirse   a   un   órgano   colegiado   dependiente   del   Consejo   de  
Gobierno  de  la  universidad.    No  nos  parece  relevante  que  tenga  que  
coincidir   con   el   responsable   de   gestionar   el   procedimiento   de  
solicitud,   aunque   es   probable   que   sea   así   en   muchos   casos,  
atendiendo   a   razones   de   especialidad   técnica.      Considerando   el  
volumen   de   solicitudes   de   protección   que   debiera   valorar,   la  
universidad  podría  constituir  este  órgano  ex  profeso  en  cada  ocasión,  
con  una  composición  prevista  en  la  normativa  que,  por  la  temática  a  
tratar,  entendemos  que  tendría  que  incorporar,  en  todo  caso,  además  
del  propio   inventor,   a   representantes  del   colectivo   investigador,  del  
órgano   colegiado   con   competencias   en   materia   de   investigación   y  
transferencia  de  tecnología  y  del  Consejo  Social  de  la  universidad.  

A   nuestro   parecer,   el   acuerdo   con   el   inventor   no   debe   ser  
necesario.   Creemos   que   es   recomendable   que   éste   participe   en   el  

                                                                                                 
619  Explícitamente  relacionadas  orgánica  o  funcionalmente  con  el  vicerrectorado  competente  en  temas  de  investigación:  
Alicante,  Carlos  III  y  Politècnica  de  València.  
620  Barcelona,  Extremadura,  Granada,  Huelva,  Politècnica  de  València  y  Sevilla.  La  primera,  por  delegación  del  Rector;  
en  el  caso  de  la  U.  Politècnica  de  València,   la  decisión  habrá  de  ser  ratificada  por  la  C.  de  Investigación,  que  decidirá  
finalmente  en  caso  de  decisión  negativa  con  la  que  no  estén  de  acuerdo  los  inventores.  
621  En  las  universidades  de  Extremadura,  Granada,  Huelva  y  Politécnica  de  Cartagena  los  órganos  competentes  deciden  
de  forma  conjunta  con  el  inventor.     Si  no  hay  acuerdo,  decidirá  la  Comisión  de  Investigación,  con  la  participación  del  
inventor  y  del  responsable  del  órgano  que  decidió  en  primera  instancia  en  el  caso  de  la  U.  de  Extremadura.  
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proceso,   y   por   ello   su   incorporación   al   órgano   que   debe   decidir,  
donde  podrá  dejar  patente  su  opinión.    Esta  opinión,  sin  embargo,  no  
debe  ser  vinculante  para  la  universidad.     En  caso  de  que  el   inventor  
no   esté   de   acuerdo   con   la   decisión   de   la   universidad,   la   normativa  
debe  prever  los  cauces  adecuados  para  que  pueda  reclamar,  cuestión  
que  debería  resolver,  en  nuestra  opinión,  el  Consejo  de  Gobierno.  

Por   lo   que   respecta   a   la   posible   participación   de   otros   órganos,  
además  del   competente  para  decidir,  once  universidades  prevén  que   la  
decisión   se   adoptará   con   informe  y/o   audiencia,   o   a  propuesta,  de  otro  
órgano,  generalmente  el  gestor  del  procedimiento622.    La  intervención  de  
estos  órganos,  en  las  condiciones  previstas  es  preceptiva,  pero  el  sentido  
de   sus   informes   o   propuestas   no   se   configura   como   vinculante   para   el  
órgano  decisor.  

Además  de  los  cuatro  casos  ya  mencionados  en  los  que  se  exige  el  
acuerdo   con   el   inventor   y   el   de   la   U.   Politècnica   de   València   cuando  
exista  desacuerdo  en  la  decisión  negativa,  para  los  que  se  dispone  de  un  
procedimiento   de   resolución   de   discrepancias,   sólo   dos   universidades  
tienen  expresamente  prevista  la  revisión  de  la  decisión,  en  un  caso  si  ésta  
fuera   negativa   y   en   el   otro   si   los   inventores   recurrieran   contra   la  
misma623.  

Por   último,   se   recoge   en   trece   normativas   universitarias  
analizadas624   la   posibilidad   de   que   las   universidades   recurran   a  
asesoramiento  externo  para  adoptar  la  decisión  de  protección.  

La  decisión  sobre  proteger  una  invención  puede  ser  compleja.    Por  
esta   razón,  nos  parece  que   la   existencia  de   informes  preceptivos  puede  
ayudar  a  reforzar  el  proceso  de  decisión  y  a  aumentar  el  nivel  de  acierto.    
La  determinación  del  órgano  responsable  de   la  emisión  de  este   informe  
requeriría  analizar  la  estructura  organizativa  de  las  universidades,  por  lo  
que   no   puede   llevarse   a   cabo   en   este  momento.      En   todo   caso,   lo   que  
conviene  tener  en  cuenta  es  que  el  informe  debería  emitirse,  por  razones  

                                                                                                 
622  Cádiz,  Castilla  la  Mancha,  Illes  Balears,  Jaén,  Jaume  I,  La  Laguna,  León,  Málaga,  Murcia,  Pompeu  Fabra  y  Rey  Juan  
Carlos.  
623  En  la  U.  de  Girona,  en  caso  de  resolución  negativa  por  el  vicerrectorado  competente,   la  Comisión  de  Investigación  
elevará  propuesta  al  Consejo  de  Gobierno,  que  resolverá.    En  la  U.  de  Lleida,  si  existe  recurso,  decidirá  la  Comisión  de  
Investigación.  
624  Autónoma  de  Barcelona,  Cádiz,  Extremadura,  Girona,  Granada,  Lleida,  Pablo  de  Olavide,  Politécnica  de  Cartagena,  
Politécnica  de  Madrid,  Rovira  i  Virgili,  Santiago  de  Compostela,  Valladolid  y  Vigo.  
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técnicas,  por  el  órgano  o  la  unidad  que  tuviera  a  su  cargo  la  gestión  de  la  
transferencia  de  tecnología.    Siguiendo  el  mismo  razonamiento  que  para  
los  informes,  consideramos  que  el  recurso  a  asesoramiento  externo  para  
tomar  la  decisión  permite  disponer  de  mayores  garantías  de  acierto.    Por  
ese   motivo,   no   debe   renunciarse   en   las   normativas   a   esta   posibilidad,  
cuando  se  considere  justificada.  

B) Sobre   la   decisión   referente   a   la   extensión   internacional   de   la   patente,  
únicamente   ocho   universidades   han   regulado   cuáles   son   los   órganos  
competentes   para   tomar   esta   decisión625.      Todas   ellas   acumulan   la  
decisión   sobre   la   extensión   en   el   mismo   órgano   que   decide   sobre   la  
protección  a  nivel  nacional,  lo  que  resulta  lógico.  

La  U.  Pablo  de  Olavide  indica  que  la  decisión  sobre  la  extensión  se  
producirá  de  mutuo  acuerdo  con  los  inventores  y  con  el  informe  previo  
de   la   oficina   de   transferencia   de   resultados   de   investigación.      De   la  
misma  manera,  la  U.  de  A  Coruña,  aunque  no  incluye  previsión  alguna  
sobre  el  órgano  competente  para  decidir  sobre  la  extensión  de  la  patente  
(ni   tampoco   sobre   la   protección   inicial   de   la  misma),   sí   prevé   que   esta  
decisión   se   adoptará   con   el   acuerdo  mutuo   entre   la   universidad   y   los  
inventores.  Curiosamente,  en  ninguno  de  los  casos  este  acuerdo  con  los  
inventores  se  contempla  en  la  decisión  inicial  sobre  la  protección.    No  se  
observa   tampoco   ningún   pronunciamiento   sobre   una   posible  
discrepancia  entre  los  inventores  y  la  universidad.  

Sobre   la   competencia   para   tomar   la   decisión   de   extender   la  
patente,  es  coherente  que  recaiga  en  el  mismo  órgano  que  la  decisión  de  
protección   a   nivel   nacional.      No   existen   razones   que   aconsejen   que   la  
decisión  debiera  tomarla  otra  instancia,  sin  perjuicio  de  los  supuestos  que  
pueden   motivarla,   comentados   en   el   apartado   correspondiente   a   las  
condiciones  para  la  extensión  de  la  patente.    Como  ya  se  ha  comentado,  
en  nuestra  opinión,  el  acuerdo  con  los  inventores  no  debe  ser  necesario,  
aunque   deben   tener   participación   en   el   proceso.      En   cuanto   a   la  
conveniencia  de  posibles   informes  previos  a   la  adopción  de   la  decisión,  
parece   adecuado   el   establecimiento   de   un   informe   preceptivo   y   no  
vinculante,   emitido   por   la   unidad   responsable   de   la   transferencia   de  
tecnología.  
                                                                                                 

625  Alicante,  Cádiz,  Jaume  I,  Miguel  Hernández,  Pablo  de  Olavide,  Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  València  y  
Rovira  i  Virgili.  
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C) Por   último,   en   lo   que   concierne   a   la   competencia   para   la   cesión   de  
derechos,   las   universidades   que   se   pronuncian626   sobre   este   particular  
establecen  previsiones  que  pueden  agruparse  en  las  siguientes  opciones:  
decisión   por   un   órgano   de   carácter   técnico,   decisión   por   un   órgano  
unipersonal   de   gobierno   y   decisión   por   un   órgano   de   gobierno   de  
carácter  colegiado.  Al  margen  se  encuentra  la  U.  de  Jaén  que  remite  a  lo  
que   los  Estatutos  y   la  normativa  autonómica  prevean  sobre  disposición  
de  los  bienes  patrimoniales  de  la  Administraciones  Públicas.  

En  cuatro  de  los  casos  se  atribuye  la  competencia  al  mismo  órgano  
que   decide   sobre   la   protección   de   la   patente,   tratándose   de   un   órgano  
colegiado   de   carácter   técnico   en   tres   de   estos   casos   y   de   un   órgano  
unipersonal   de   gobierno   en   el   cuarto627.   Merece   destacarse   el   caso  
particular  de  la  U.  de  Zaragoza,  que  si  bien  con  carácter  general  atribuye  
la   decisión   al   Rector   incluye   también   la   aprobación   por   el   Consejo   de  
Gobierno   cuando   la   cesión   exceda   de   determinado   importe628   y,   en   su  
caso,  también  por  el  Consejo  Social,  caso  que,  no  obstante  la  previsión,  no  
viene  identificado  en  la  normativa.  

En  algunos  casos  se  exige  el  concurso  preceptivo  de  otros  órganos  
en  la  decisión,  mediante  la  emisión  de  informes  o  a  través  de  consultas.    
Como  caso  singular  en  el  conjunto  de  las  normativas  revisadas,  en  la  U.  
de  Valladolid   el   informe  desfavorable   de   la  Comisión   de   Investigación  
será   vinculante   para   la   decisión   del   Consejo   de   Gobierno.      De   forma  
similar  en  cuanto  al  efecto  vinculante  que  posee   la   intervención  de  otro  
órgano,  en  la  U.  Rovira  i  Virgili  la  decisión  del  Rector  ha  de  contar  con  el  
acuerdo  de  la  comisión  delegada  del  Consejo  de  Gobierno  en  materia  de  
investigación.   Un   análisis   más   detallado   de   las   distintas   opciones   nos  
ofrece  la  siguiente  situación:  

a. Decisión   de   un   órgano   colegiado   de   carácter   técnico,   que   no   tiene  
atribuidas  funciones  de  gobierno629.    Como  se  ha  comentado,  se  trata  
de   una   decisión   que   puede   ser   compleja   y   ocasionar   consecuencias  
económicas  para  la  institución.    Por  ello,  parece  más  que  justificada  la  

                                                                                                 
626  Así   lo   hacen   16  universidades:   Burgos,  Cantabria,  Carlos   III,  Girona,   Jaén,   Jaume   I,   León,   Lleida,  Málaga,  Miguel  
Hernández,  País  Vasco,  Politécnica  de  Cartagena,  Rovira  i  Virgili,  Valladolid,  Vigo  y  Zaragoza.  
627  Órgano  técnico:  Carlos  III,    Miguel  Hernández  y  Politécnica  de  Cartagena.  Órgano  unipersonal  de  gobierno:  Jaume  I  
628  En  la  U.  de  Zaragoza,  se  requiere  la  aprobación  del  Consejo  de  Gobierno  cuando  el  importe  de  la  cesión  exceda  de  
300.000  euros.  
629   En   esa   situación   se   encuentran   las   universidades   Carlos   III,   León   (se   refiere   exclusivamente   a   la   cesión   a   los  
inventores  del  derecho  a  la  extensión  de  la  patente),  Miguel  Hernández,  Politécnica  de  Cartagena  y  Vigo.  
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participación   de   un   órgano   técnico   en   la   misma.      Sin   embargo,   no  
cabe  plantearse  que  una  decisión  de  este  tipo  pueda  adoptarse  por  un  
órgano  sin   funciones  de  gobierno,  por   lo  que  su  participación  ha  de  
tener   como  objetivo  perfeccionar   al  máximo   la  decisión  y   reducir   la  
probabilidad  de  errores.     En  este  sentido,  pensamos  que  la  comisión  
competente   en   materia   de   investigación   o   una   comisión   específica  
creada  al  efecto  deben  emitir  un  informe  técnico,  no  vinculante,  que  
pueda  servir  como  apoyo  a  la  decisión  correspondiente.  

b. Decisión   de   un   órgano   unipersonal   de   gobierno630.      Resultan  
pertinentes   aquí   los   argumentados   esgrimidos   en   el   apartado  A   de  
este  mismo  punto  en  contra  de  la  atribución  de  la  competencia  para  la  
decisión   sobre   la   protección   de   una   invención   a   un   órgano  
unipersonal  de  gobierno.    Como  se  indicaba,  dada  la  importancia  de  
las   potenciales   consecuencias   que   esta   decisión   puede   acarrear   a   la  
institución,   y   teniendo   en   cuenta   su   complejidad,   parece  
recomendable  mantener  la  decisión  fuera  del  ámbito  de  actuación  de  
un  órgano  unipersonal.     Tampoco  existe  en  la  decisión  una  urgencia  
que  pudiera  justificar,  en  aras  de  una  mayor  agilidad,  la  decisión  por  
un   órgano   unipersonal.   Entendemos   en   consecuencia   que   la  
competencia   para   el   abandono   o   cesión   de   derechos   sobre   una  
invención   protegida   debe   ser   atribuida   a   un   órgano   colegiado.      La  
participación   de   los   órganos   unipersonales   de   gobierno   debe  
limitarse   al  Rector  que,   como   representante   legal  de   la  universidad,  
ejecutará  el  acuerdo  que  haya  adoptado  el  órgano  colegiado  decisor.  

c. Decisión  de  un  órgano  colegiado  de  gobierno631.  Parece  lógico  pensar  
que   la  opción  de  abandonar  un  derecho  debería   recaer  en  el  mismo  
órgano   que   decidió   sobre   su   ejercicio.      Sin   embargo,   no   tiene   las  
mismas   repercusiones   decidir   sobre   la   solicitud   de   la   patente   que  
acordar  el  abandono  de  la  misma,  una  vez  ya  existe.     Pensamos  que  
en  la  línea  de  cualquier  actuación  que  suponga  el  abandono  o  cesión  
de   un   derecho,   el   proceso   de   decisión   debe   estar   suficientemente  

                                                                                                 
630  En   los  casos  de  Lleida,  Málaga,  Rovira   i  Virgili   (con  acuerdo  de   la  comisión  delegada  del  Consejo  de  Gobierno  en  
materia   de   investigación)   y   Zaragoza   se   refiere   al   Rector,   en   tanto   que   en   la   U.   Jaume   I   decide   el   vicerrectorado  
competente,  si  bien  con  informe  de  la  oficina  gestora  del  procedimiento  e  informando  posteriormente  a  la  Comisión  de    
Investigación.  
631  Burgos,  Cantabria,  País  Vasco  y  Valladolid  otorgan  la  competencia  al  Consejo  de  Gobierno  (en  Cantabria  decide  la  
Comisión  de  Investigación  por  delegación  y  en  algunos  casos  el  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  deberá  ratificarse  por  
el  Consejo  Social;  en  Valladolid,  se  exige  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Investigación),  mientras  que  en  la  U.  de  
Girona  la  decisión  le  corresponde  al  Consejo  Social.  
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reforzado   y   requerir   el   concurso   de   varias   instancias,   para   mayor  
garantía.    Por  este  motivo,  opinamos  que  la  propuesta  debe  partir  del  
mismo  órgano  que  decidió  sobre  la  protección,  pero  la  decisión  debe  
corresponder   a  un  órgano   colegiado  que   tenga   atribuidas   funciones  
de  gobierno.  

Atendiendo  a  la  repercusión  social  y  económica  de  la  decisión  parece  
razonable  la  intervención  del  Consejo  Social  de  la  universidad  en  una  
decisión  de  este   tipo.     Ahora  bien,  no   consideramos  que   la  decisión  
deba   recaer   por   completo   en   este   órgano.   Por   las   razones   ya  
expuestas,   entendemos  que  es  al  Consejo  de  Gobierno  a  quien  debe  
corresponderle   adoptar   la   decisión   sobre   el   abandono   o   cesión   de  
derechos  relacionados  con  la  propiedad  industrial  de  la  universidad,  
a  propuesta  del  órgano  competente  para  decidir   sobre   la  protección  
de   la   invención,   informada   técnicamente,   y   con   el   visto   bueno   del  
Consejo  Social  de  la  universidad.  
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Tabla  13.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  órganos  competentes  en  materia  de  
solicitudes  de  patentes,  contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

	  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

CE
E

CI CN
E

DR OG
P

PA
E

R VC MA
I

MO
DP

PA
E

CI CS CG MO
DP

R

A  Coruña ●1

Alcalá

Alicante ●2
●

Autònoma de Barcelona ● ●
Barcelona ● ●
Burgos ●
Cádiz ●3

● ●
Cantabria ● ●4 ●5

Carlos III ●6
●

Castilla la Mancha ● ●7

Córdoba

Extremadura ● ●8

Girona ● ●9
●

Granada ● ●1 0
●

Huelva ● ●1 0

Illes Balears ●1 1

Jaén ●1 2
13

Jaume I ●1 4
● ●

La Laguna 15

León (#) ●1 6 ●1 7

Lleida ● ●1 8 ●1 9

Málaga (#) ●20 ●21

Miguel Hernández ●22
● ●

Murcia ●23

Oviedo

Pablo de Olavide ● ● ● ● ●24

País Vasco ● ●
Politécnica de Cartagena ●25 ●26

● ●27 ●28

Politécnica de Catalunya ●29

Politécnica de Madrid ● ● ●
Politècnica de València ●30

●
Pompeu Fabra ●1 1

Rey Juan Carlos ●31

Rovira i Virgili ● ● ● ●32

Santiago de Compostela ● ●33

Sevilla ●
València Estudi General

Valladolid ●34 ●35

Vigo ● ●36 ●37

Zaragoza ●38 ●39

ÓRGANOS COMPETENTES. Protección

Dec is ión  protecc ión
Ex tens ión  
patente Ces ión  de  derechos

NotasUNIV ERSIDA D
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Leyenda 
Dec is ión  protecc ión  
 CEE :  Comisión específica existente 
 C I :  Conjuntamente con el inventor 
 CNE :  Comisión nombrada al efecto 
 DR :  Por delegación del Rector 
 OGP :  Oficina gestora del procedimiento 
 PAE :  Posibilidad de asesoramiento externo 
 R :  Rector 
 VC :  Vicerrectorado competente 
Ex tens ión  patente  
 MA I :  Mutuo acuerdo con el inventor 
 MODP :  Mismo órgano que decide sobre la protección 
 PAE :  Posibilidad de asesoramiento externo 
Ces ión  de  derechos  
 C I :  Comisión de Investigación 
 CS :  Consejo Social 
 CG :  Consejo o Junta de Gobierno 
 MODP :  Mismo órgano que decide sobre la protección 
 R :  Rector 
	  
Notas  

1  En el plazo de nueve meses desde la solicitud nacional 
2  Presidida por el vicerrector competente 
3  Comisión de Patentes, con informe de la OTRI 
4  Por delegación del Consejo de Gobierno, en caso de licencia a terceros 
5  Previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en caso de cesión del título o solicitud 
6  Comisión del Vicerrectorado de Investigación para la Protección de Resultados 
7  Por delegación del Rector, con informes de la Comisión de Investigación y de la Oficina de Patentes y Valorización 
8  Conjuntamente con el inventor. En caso de discrepancia, decide la Comisión de Investigación, junto con el inventor y el Director del 

Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación, con posibilidad de asesoramiento externo 
9  Si la decisión es negativa, se traslada a la Comisión de Investigación, que elevará una propuesta de resolución al Consejo de Gobierno 

10  Decide junto con el inventor. En caso de desacuerdo, decide la Comisión de Investigación 
1 1  Con informe de la oficina gestora del procedimiento 
12  Con pronunciamiento de la Comisión de Investigación, posibilidad de delegación 
13  Remisión a los estatutos y a la normativa autonómica sobre patrimonio de las Administraciones Públicas 
14  Con informe de la oficina gestora del procedimiento e informando a la Comisión de Investigación 
15  Sobre la decisión de protección, indica la universidad, sin especificar el órgano, a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual 

e Industrial 
16  Vicerrectorado de Investigación, con informe de la Comisión de Investigación 
17  Para la cesión a los inventores del derecho a la extensión de la patente 
18  En caso de recurso sobre la decisión, resuelve la Comisión de Investigación 
19  Oído el Vicerrectorado de Investigación, con informe de la Gerencia 

20  Con informe de la oficina gestora del procedimiento y consulta a la Comisión de Investigación 
2 1  Con informes del Vicerrectorado de Investigación y de la OTRI, consultada la Comisión de Investigación 
22  Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en la materia 
23  A propuesta de la Agencia de Transferencia de Investigación 
24  Con informe previo de la OTRI 
25  Comisión de Innovación 
26  En caso de desacuerdo prevalece la decisión de la Comisión de Investigación 
27  A solicitud del inventor 
28  A propuesta del Vicerrector de Innovación y Transferencia de Tecnología, para el abandono o retirada del apoyo económico a algún 

título 
29  Delegable en el Vicerrector competente 
30   Con ratificación de la Comisión de Investigación. Si la decisión es negativa y los inventores no están de acuerdo, decide la Comisión de 

Investigación 
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31  Oída la Subcomisión Permanente de la Comisión de Investigación 
32  A propuesta del Gerente, con acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en materia de investigación 
33  Expresamente delegable 
34  Con informe de la Comisión de Investigación 
35  Previo informe favorable de la Comisión de Investigación 
36  "A través" de la Comisión de Investigación, con informe de la OTRI 
37  Para la renuncia o abandono de títulos 
38  Comisión de protección de invenciones 
39  Si el importe es superior a 300.000 € requiere aprobación del Consejo de Gobierno y, en su caso (no indicado en la normativa) del 

Consejo Social 

  

V.2.3.3.2. Para  la  gestión  de  la  propiedad  industrial  a  nivel  interno  

Como  se  ha  comentado  durante  la  delimitación  del  marco  teórico,  desde  
el  punto  de  vista  de  la  organización  de  la  estructura  encargada  de  la  gestión  y  
transferencia  al  sector  productivo  de  la  propiedad  industrial  desarrollada  en  las  
universidades,  identificaremos  tres  modelos632:    

1. El  que  se  organiza  en   torno  a  una  unidad  de  gestión  exclusiva  para  
una  sola  universidad,  ubicada  dentro  o  fuera  de  la  misma,  pero  bajo  
su  ámbito  de  dirección.  

2. El   que   utiliza   una   entidad   autónoma   que   gestiona   el   proceso   de  
innovación  para  varias  universidades.  

3. El  que  se  organiza  alrededor  de  empresas  o  entidades  que  ofrecen  los  
servicios  de  gestión  de  la  propiedad  industrial  con  carácter  comercial.  

Como   también   se   ha   comentado,   la   situación   de   las   universidades  
españolas   es   bastante   uniforme   en   este   aspecto.      En   general,   aunque   la  
transferencia   de   tecnología   se   desarrolla   a   través   de   diversas   estructuras   de  
interfaz   (parques   científicos,   incubadoras   de   empresas,   fundaciones  
Universidad-‐‑Empresa,   entre   otros),   la   gestión   de   los   DDPI   se   efectúa,   en   la  
mayoría   de   los   casos,   desde   las   Oficinas   de   Transferencia   de   Resultados   de  
Investigación  (OTRI),  sean  internas  o  externas  bajo  el  control  de  la  universidad.    
Estas  unidades  existen  en  casi  todas  las  universidades  españolas  y  se  coordinan  
entre  ellas,  desde  1997,  a   través  de   la  RedOTRI,  escenario  en  el  que  ponen  en  
común  sus   intereses  con  el  objetivo  de   incrementar  sus  capacidades  y  mejorar  
sus  resultados.    

                                                                                                 
632  L.  MACDONALD  Y  OTROS,  Management  of  intellectual  property  in  publicly-‐‑funded  research  organisations:  Towards  European  
Guidelines  (Expert  Group  Report),  cit.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

310  

El   resultado   del   análisis   de   la   normativa   reguladora   que   las  
universidades  han  aprobado  en  materia  de  propiedad   industrial,  muestra  que  
aquellas  que  incluyen  alguna  referencia  a  la  unidad  encargada  de  gestionar  los  
resultados  de  su  investigación  la  configuran  como  una  unidad  que  efectúa  una  
gestión  exclusiva  para  la  universidad,  unidad  que  puede  ser  interna  o    externa  
bajo   su   ámbito   de   dirección.      No   se   observan   en   los   textos   normativos  
previsiones  sobre  agrupamiento  de  universidades  en  torno  a  una  misma  unidad  
gestora   para   la   transferencia   de   sus   resultados,   ni   universidades   que   hayan  
optado   por   encargar   esta   gestión   a   empresas   o   entidades   autónomas   que   la  
desarrollen  con  un  fin  comercial633.    

Entre   las   treinta  y   cuatro  universidades  que   incluyen  alguna  previsión,  
treinta   y   una   de   ellas   optan   porque   la   unidad   gestora   forme   parte   de   la  
estructura  de  la  institución  como  una  unidad  interna634.    En  tres  casos  la  unidad  
gestora  es  externa,  pero  bajo  el  ámbito  de  dirección  de  la  universidad635.    En  las  
universidades   Pompeu   Fabra   y   Valladolid,   las   normativas   prevén   como  
posibles  varias  de  las  opciones  anteriores636.    Por  su  parte,  cuatro  universidades  
no   incorporan  en  sus  normativas   la  determinación  de   la  unidad  gestora  de  su  
propiedad   industrial637.      Con   independencia   de   ello,   se   ha   comprobado   que  
siguen  el  mismo  modelo  que  el  resto  y  realizan  la  gestión  a  través  de  unidades  
internas638.   Se   ha   observado   que,   mayoritariamente,   la   unidad   gestora   de   los  
resultados   de   investigación,   coincide   con   la   definida   como   responsable   del  
procedimiento  de  solicitud  de  protección  de  las  invenciones639.  

                                                                                                 
633  Aunque  no  se  haya  encontrado  reflejado  en  las  normativas,  como  ya  se  ha  comentado,  las  universidades  del  conocido  
como   G9,   (grupo   formado   por   las   nueve   universidades   públicas   que   son   únicas   en   sus   respectivas   comunidades  
autónomas:   Cantabria,   Castilla   La   Mancha,   Extremadura,   Islas   Baleares,   La   Rioja,   Navarra,   Oviedo,   País   Vasco   y  
Zaragoza),  han  puesto  en  marcha  una  iniciativa  para  la  gestión  de  su  propiedad  industrial  a  través  de  una  sociedad  de  
capital,  iniciativa  de  la  que  no  se  dispone  de  información  sobre  los  resultados  alcanzados.  
634   A   Coruña,   Alcalá,   Alicante,   Autónoma   de   Barcelona,   Burgos,   Cádiz,   Cantabria,   Carlos   III,   Extremadura,   Girona,  
Huelva,   Illes  Balears,   Jaén,   Jaume   I,  La  Laguna,  León,  Lleida,  Málaga,  Miguel  Hernández,  Oviedo,  Pablo  de  Olavide,  
Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  Catalunya,  Politécnica  de  Madrid,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Rey  
Juan  Carlos,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  Vigo  y  Zaragoza.  
635  Se  trata  de  las  U.  de  Barcelona,  Rovira  i  Virgili  y  Valladolid,  que  encomiendan  la  gestión  de  los  resultados  obtenidos  
de  su  investigación  a  las  fundaciones  Bosch  i  Gimpera,  Universitat  Rovira  i  Virgili  y  General  Universidad  de  Valladolid,  
respectivamente.  
636   La  U.  Pompeu  Fabra  prevé   la   gestión  por  una  unidad   interna,   pero   con   la  posibilidad  de   encargar   la  promoción,  
gestión   y   explotación   de   los   resultados   de   la   investigación   a   una   entidad   externa   vinculada.   Por   su   parte,   la   U.   de  
Valladolid   contempla   la   gestión   a   través   de   la   Fundación   General   de   la   Universidad   de   Valladolid   pero   prevé   la  
posibilidad  de  externalizarla.  
637   Se   indican   exclusivamente   aquéllas   universidades   que   tienen   definida   una   oficina   gestora   del   procedimiento   de  
solicitud   de   protección   y   no   incluyen   ninguna   referencia   al   órgano   competente   para   la   gestión   de   la   propiedad  
industrial.    Se  trata  de  las  universidades  de  Castilla  la  Mancha,  Granada,  Murcia  y  País  Vasco.  
638  Según  la  información  obtenida  de  la  propia  universidad,  como  los  procedimientos  de  que  disponen  para  la  gestión  
de  las  invenciones,  o  la  información  publicada  en  sus  páginas  web.  
639  Así  es,  a  excepción  de  10  casos:  A  Coruña,  Alcalá,  Barcelona,  Castilla  la  Mancha,  Granada,  León,  Murcia,  País  Vasco,  
Rey  Juan  Carlos  y  Santiago  de  Compostela.  
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En  cuanto  a  la  valoración  del  modelo  de  organización  adoptado,  más  allá  
de   opiniones   teóricas,   la   experiencia  demuestra   que  desde   su   implantación   el  
modelo  basado  en  las  OTRI  ha  funcionado  con  éxito  y  ha  dinamizado  de  forma  
importante   la   transferencia   de   tecnología   en   el   conjunto   de   las   universidades  
españolas.  Por  otra  parte,  el  hecho  de  tratarse  de  un  modelo  impulsado  a  nivel  
estatal,  ha  provocado  que  se  genere  un  entorno  muy  homogéneo  en  el  mapa  de  
la   transferencia   de   tecnología   universitaria,   de   forma   que   resulte   poco  
recomendable   apostar   a   título   individual   por   opciones   diferentes,   puesto   que  
podrían  perderse  las  sinergias  y  economías  de  escala  que  genera  un  modelo  tan  
globalmente   implantado640.   Sin   embargo,   la   demanda   de   una   mayor  
profesionalización  del  personal  que  participa  en   la  gestión  de   los  DDPI,   junto  
con   la   oportunidad   de   que   se   establezcan   colaboraciones   entre   varias  
instituciones  para  la  gestión  de  carteras  comunes  de  DDPI,  aconsejan  plantearse  
el  establecimiento  de  prácticas  piloto  que  busquen  un  incremento  en  la  calidad  
y  en  los  resultados  de  la  gestión  de  la  PI  que  llevan  a  cabo  las  universidades.  

En   este   sentido,   acciones   como   la   movilidad   de   personal   entre   varias  
instituciones,   para   mejorar   su   formación,   así   como   detectar   e   intercambiar  
buenas   prácticas,   el   establecimiento   en   común   de   estructuras   que   pudieran  
servir   de   interfaz   para   la   transferencia   a   las   empresas   del   resultado   de   las  
investigaciones  y  la  gestión  unificada  de  la  cartera  de  patentes  son  opciones  que  
deben   ser   valoradas   por   las   oportunidades   que   aportan   (aprovechamiento   de  
infraestructuras   comunes,   economía   de   recursos,   mayor   rango   de  
disciplinariedad,  etc.).     Aunque  las  universidades  podrían  desarrollar  acciones  
en   este   terreno,   sería   deseable   que   las   iniciativas   respondieran   a   un   impulso  
desde   los   gobiernos,   que  deberían   establecer   las   condiciones  y   la   financiación  
adecuada  para   que   se   llevaran   a   cabo.      En   este   sentido,   la   implicación  de   las  
universidades   en   proyectos   de   este   tipo   en   el   marco   de   los   sistemas  
universitarios   regionales   nos   parece   que   sería   una   buena   oportunidad   para  
seguir   avanzando   hacia   modelos   de   gestión   de   las   carteras   de   patentes  
universitarias  más  eficientes,  profesionales  y  productivos.  

                                                                                                 
640  El  informe  de  la  FUNDACIÓN  ESPAÑOLA  PARA  LA  CIENCIA  Y  LA  TECNOLOGÍA  (FECYT),  Carencias  y  necesidades  del  Sistema  
Español  de  Ciencia  y  Tecnología.  Recomendaciones  para  mejorar   los  procesos  de   transferencia  de   conocimiento  y   tecnología  a   las  
empresas,   cit.,  p.   48,  mantiene  que   las  OTRI   continúan  siendo   la  mejor  opción  para   las  universidades,   siempre  que   se  
haga  un  esfuerzo  de  profesionalización  de  su  personal.  
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Tabla  14.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  órganos  competentes  en  materia  de  gestión  
de  patentes,  contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  
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Leyenda 
  Gest ión  
 EC :  Empresa o entidad comercial 
 NPN :  No previsto en la normativa 
 UEC :  Unidad externa controlada 
 U I :  Unidad interna 

  

Notas  
1  Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 
2  Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT) 
3  Oficina de Transferencia de Tecnología 
4  Fundació Bosch i Gimpera 
5  Oficina de Valorización 
6  Parque científico 
7  Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación (SGTRI) 
8  Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (OITT) 
9  Oficina de Apoyo a la Investigación (OAI) 

10  Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) 
1 1  Vicerrectorado de Investigación 
12  Oficina de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (OAIDI) 
13  Oficina de Patentes y Licencias (OPL). también participa el Centro de Transferencia y Tecnología 
14  Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT) 
15  Unidad de Innovación y Parques de Investigación (UIPI). Prevé la posible promoción, gestión y explotación por una tercera 

entidad vinculada 
16  Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CINTTEC), que actúa como OTRI de la U. Rey Juan Carlos 
17  Fundació Universitat Rovira i Virgili 
18  Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) 
19  Prevé la posible externalización, mediante convenio aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno. 

20  Unidad de Patentes, dentro de la OTRI de la Fundación de la Universidad de Valladolid 

  

V.2.4. CUESTIONES  RELATIVAS  A  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LAS  
PATENTES  

En   este   apartado,   revisaremos   en   qué   términos,   una  vez  protegidas   las  
invenciones,  regulan  las  universidades  su  explotación.     Observaremos  a  través  
de   qué   figuras   se   prevé   llevar   a   cabo   dicha   explotación,   así   como   el   régimen  
previsto   para   la   distribución   entre   los   inventores   y   la   universidad   de   los  
beneficios  obtenidos,  el  destino  asignado  por  las  universidades  a  los  beneficios  
que  les  corresponden,  el  posible  abandono  o  cesión  por  las  universidades  de  la  
explotación,   así   como   el   compromiso   que   asumen   para   la   difusión   de   los  
resultados  de  investigación  que  generen.    

V.2.4.1. Modalidades  previstas.  

Las  alusiones  a  las  modalidades  utilizadas  por  las  universidades  para  la  
explotación   de   sus   patentes   reflejan   exclusivamente   lo   previsto   en   los   textos  
normativos   analizados,   sin   que   ello   presuponga   un   elenco   limitativo   de  
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posibilidades  de  explotación.     No  debe  olvidarse  que   las  patentes   constituyen  
bienes  de  carácter  patrimonial,  por  lo  que  es  obvio  que,  con  independencia  de  
las   previsiones   que   se   observen   en   las   normativas,   las   universidades   podrán  
instituir   sobre   las   mismas   cualquier   tipo   de   negocio   jurídico   admitido   en  
Derecho.  

Conviene  recordar  también,  por  su  relación  con  el  tema  que  nos  ocupa,  lo  
indicado   en   cuanto   a   las   previsiones   de   la   Ley   de   Economía   Sostenible,  
aprobada  en  marzo  de  2011,  con  posterioridad  a  la  mayoría  de  las  normativas  
analizadas.   Esta   Ley   incorpora   algunas   previsiones   que   han   de   tenerse   en  
cuenta   en   la   transmisión  de  derechos   sobre   los   resultados  de   la   investigación  
universitaria,   básicamente   la   necesidad   de   declararlos   previamente   no  
necesarios  para  el  interés  público,  así  como  el  carácter  forzosamente  oneroso  de  
la  transmisión  y  la  inclusión  de  cláusulas  de  mejor  fortuna  en  los  instrumentos  
de  transmisión,  para  garantizar  los  derechos  de  las  universidades641.  

La   situación   de   las   normativas   universitarias   en   lo   que   se   refiere   a   las  
formas   de   explotación   de   la   patente   oscila   entre   los   diez   casos   en   los   que   se  
omite   la   regulación642   y   los   treinta   en   los  que   se  mencionan  diferentes   figuras  
para  llevarla  a  cabo,  con  mayor  o  menor  abanico  de  posibilidades643.  

Si  descendemos  en   el  nivel  de  observación  de   las   treinta  universidades  
con   previsiones   al   respecto,   encontramos   que   la   explotación   directa   de   la  
patente  por  parte  de  la  universidad  propietaria  se  recoge  en  siete  normativas644.    
Por  su  parte,  diecinueve  universidades  incluyen  la  posible  cesión  de  la  patente  
a   terceros645,   con   algunas   matizaciones:   en   el   caso   de   la   U.   Autònoma   de  
Barcelona  se  exige  con  carácter  previo  a  la  cesión  el  ofrecimiento  al  inventor,  en  
las   mismas   condiciones   previstas   para   la   cesión   de   la   titularidad   de   la  
invención,   en   la   U.   de   La   Laguna   la   cesión   se   realiza   con   asesoramiento   del  
inventor,   y   en   la   U.   de   León   se   recoge   como   una   posibilidad   con   carácter  
subsidiario   cuando   la   explotación   directa,   prevista   como   régimen   general,  
resulte  imposible  o  gravosa.  

                                                                                                 
641  Artículo  55  de  la  “LEY  2/2011,  DE  4  DE  MARZO,  DE  ECONOMÍA  SOSTENIBLE”.  
642   A   Coruña,   Barcelona,   Cádiz,   Córdoba,   Lleida,   Miguel   Hernández,   Politècnica   de   Cartagena,   Politècnica   de  
Catalunya,  Santiago  de  Compostela  y  València  Estudi  General.  
643  Además  del  resto  de  universidades  con  normativa  específica  se  incluyen  León  y  Málaga,  que  regulan  la  cuestión  en  
sus  normativas  sobre  contratación  de  trabajos  de  carácter  científico,  técnico  o  artístico  previstos  en  el  art.  83  LOU.  
644  Carlos  III,  Castilla  la  Mancha,  Jaume  I,  León,  Oviedo,  Sevilla  y  Valladolid.  
645   Alcalá,   Alicante,   Autònoma   de   Barcelona,   Cantabria,   Castilla   la   Mancha,   Extremadura,   Girona,   Granada,   Illes  
Balears,   Jaume   I,   La   Laguna,   León,  Málaga,  Murcia,   Pablo   de  Olavide,   País   Vasco,   Politécnica   de  Madrid,   Rey   Juan  
Carlos  y  Valladolid.  
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Se  contempla  también  la  posible  explotación  de  las  invenciones  mediante  
la   cesión   de   la   patente   a   una   empresa   de   base   tecnológica,   a   cambio   de   una  
participación  en  acciones  de   la  misma,  posibilidad  recogida  en   las  normativas  
de  seis  universidades646.  

Otras   dieciséis   universidades   han   contemplado   la   licencia   a   terceros647  
como   forma   de   explotación.   En   algunos   casos   se   prevén   condiciones   para   la  
licencia,   como   la   prevista   por   la  U.   Pompeu  Fabra,   que   exige  mecanismos  de  
protección  del   interés  público  que  garanticen   el   retorno   social  de   la   inversión  
llevada  a  cabo  para  la  obtención  de  la  invención,  o  la  de  la  U.  Rey  Juan  Carlos,  
en  la  que  la  licencia  debe  acordarse  de  común  acuerdo  con  el  inventor.  

Por   último,   al   margen   de   estas   previsiones,   algunas   universidades  
incluyen   la   necesaria   participación   del   inventor   en   la   decisión   sobre   la  
modalidad  de  explotación648  y  otras  contemplan  la  posibilidad  de  transmisión,  
de  usufructo  o  de  explotación  a  través  de  una  fundación649.  En  el  caso  de  la  U.  
de   Zaragoza,   se   declara   expresamente   que   la   patente   se   ofrecerá   para   la  
concesión   de   licencias   de   pleno   derecho   cuando   transcurran   3   años   sin   que  
exista  tercero  interesado.  

Esta  situación  nos  merece  algunas  consideraciones:  

A) Hay   que   tener   en   cuenta   que   las   universidades   aprueban   su  
normativa   para   regular   la   cuestión   de   la   propiedad   industrial   y  
sus   formas   de   explotación   son   un   aspecto   importante   que   no  
puede   quedar   fuera   de   su   regulación.   Entendemos   pues   que   no  
existe   un   argumento   razonable   para   que   se   haya   omitido   su  
mención  en  los  diez  casos  aludidos.  

B) Partiendo   de   que   la   regulación   es   recomendable,   en   nuestra  
opinión,   existen   casos   en   los   que   dicha   regulación   no   ha   sido  
acertada:  

a. Tanto   en   las   normativas   en   las   que   se   reflejan   las   posibles  
figuras  a  modo  meramente  ilustrativo,  como  en  aquellas  en  las  
que  la  relación  de  posibilidades  es  exhaustiva,  la  regulación  es  

                                                                                                 
646  Alcalá,  Carlos  III,  Pablo  de  Olavide,  Politécnica  de  Madrid,  Pompeu  Fabra  y  Rovira  i  Virgili.  
647   Alcalá,   Alicante,   Cantabria,   Carlos   III,   Extremadura,   Granada,   Jaén,   Jaume   I,  Málaga,   Oviedo,   Pablo   de   Olavide,  
Politécnica  de  Madrid,  Pompeu  Fabra,  Rey  Juan  Carlos,  Sevilla  y  Valladolid.  
648  U.  de  Huelva  y  U.  Politècnica  de  València.  
649  Expresamente  lo  hacen  las  universidades  de  País  Vasco,  Sevilla  y  Valladolid.  
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siempre  incompleta  y  en  consecuencia  poco  útil.     Como  ya  se  
ha   comentado,   las   posibilidades   de   explotación   son   tan  
amplias  como  las  que  ofrece  el  ordenamiento  jurídico,  estén  o  
no   previstas   en   las   normativas   aprobadas   por   las  
universidades.      En   consecuencia,   la   mejor   postura   en   este  
punto,   a   nuestro   entender,   es   la   de   prever   la   posibilidad   de  
constituir  cualquier  tipo  de  negocio  jurídico  sobre  las  patentes,  
sin  necesidad  de  reflejar  en  la  normativa  las  formas  concretas  
de   explotación.      En   este   sentido,   sin   embargo,   sólo   hemos  
encontrado  la  regulación  de  la  U.  de  Zaragoza.  

b. Por   otra   parte,   entendemos   que   la   posible   intervención   del  
inventor   en   las   decisiones   que   afecten   a   la   explotación   de   la  
patente   es   una   cuestión   que   debería   estar   regulada   por   las  
universidades,  puesto  que  no  debe  olvidarse  que  goza  de  un  
derecho  de  participación  en  los  beneficios  que  se  obtengan  de  
la  explotación   (art.   20.4  LP).     Sobre  este  aspecto,   entendemos  
que   no   resulta   acertada   la   regulación   que   realiza   la   U.   Rey  
Juan  Carlos,  dado  que  establece  que  la  cesión  o  licencia  de  la  
patente   requerirán   el   común   acuerdo   con   el   inventor,   lo   que  
puede   provocar   una   situación   de   bloqueo   en   el   caso   de   que  
dicho  acuerdo  no  pueda  alcanzarse,  perjudicando  los  intereses  
de  la  universidad  titular  de  la  patente  y  los  intereses  generales  
en  que  se  traslade  a  la  sociedad  la  mejora  técnica  que  supone  
la  invención.  

C) Mejor   consideración   nos  merecen   otras   previsiones   presentes   en  
las  normativas  revisadas:  

a. En  lo  que  respecta  a  la  posible  intervención  del  inventor  en  la  
decisión   sobre   la   explotación   de   la   patente,   sí   nos   parecen  
acertadas  las  previsiones  de  las  U.  de  Huelva  y  Politècnica  de  
València,   que   incluyen   la   participación   del   inventor   en   la  
decisión,  pero  sin  exigir  su  acuerdo.    Creemos  que  resulta  más  
adecuado   incorporar   la   intervención   del   inventor   en   este  
sentido,  de  forma  menos  condicionante.    No  obstante,  se  echa  
en  falta   la  previsión  de  mecanismos  para   la  resolución  de   los  
posibles   desacuerdos,   que   deberían   primar,   en   todo   caso,   el  
interés   general   de   la   universidad   y   de   la   sociedad   en   la  
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explotación   de   la   patente,   por   encima   del   posible   interés  
particular  del  inventor.  

b. Como  se  ha  observado,  algunas  universidades   recogen,  en   la  
línea   de   las   reformas   legislativas   aprobadas   en   el   marco  
universitario650,   la  posibilidad  de  derivar   la   explotación  de   la  
patente   a   una   empresa   de   base   tecnológica   (EBT).    
Entendemos   que   esta   manifestación   es   coherente   con   la  
situación   jurídica   actual   y   con   la   tendencia   al   fomento   de   la  
creación   de   empresas   por   los   investigadores   universitarios   y  
debe   ser   incorporada   a   las   normativas   que   en   materia   de  
propiedad  industrial  aprueben  las  universidades.    

c. Las   manifestaciones   relativas   a   la   consideración   del   interés  
público   y   del   retorno   social   en   las   decisiones   sobre   la  
explotación   de   la   patente.   Hay   que   tener   en   cuenta   que   las  
invenciones   obtenidas   en   el   ámbito   de   las   universidades  
públicas   derivan,   en   su   mayor   parte,   de   fondos   que   las  
administraciones   públicas   invierten   en   investigación   y  
desarrollo.    Los  resultados  que  se  obtengan  mediante  el  uso  de  
estos   fondos   deben   procurar   el   adecuado   retorno   para   el  
interés   público.      Entendemos   conveniente   que   las  
universidades   incorporen   a   sus   normativas   previsiones   para  
que   en   la   explotación   de   las   patentes   obtenidas   de   la  
investigación   con   fondos   públicos   se   considere   prioritario   el  
beneficio  para  el  conjunto  de  la  sociedad.  

d. El  ofrecimiento  de  la  patente  para  la  concesión  de  licencias  de  
pleno  derecho  cuando  no  se  haya  obtenido  un  acuerdo  con  un  
tercero  para   llevar  a  cabo  la  explotación  durante  un  plazo  de  
tres   años.      La   LP   obliga   a   los   titulares   de   una   patente   a  
explotarla,   concediéndole   para   ello   un   plazo   máximo   de   4  
años   (art.   83   LP).      En   caso   contrario,   la   patente   puede   verse  
sometida  a  una  licencia  obligatoria  (art.  86  LP),  que  podría  ser  

                                                                                                 
650   “LEY  ORGÁNICA  4/2007,  DE  12  DE  ABRIL,   POR  LA  QUE   SE  MODIFICA  LA  LEY  ORGÁNICA  6/2001,  DE  21  DE  DICIEMBRE,  DE  
UNIVERSIDADES”;   “LEY   2/2011,   DE   4   DE   MARZO,   DE   ECONOMÍA   SOSTENIBLE”.   La   primera   incorpora   disposiciones   que  
mejoran   las   condiciones   para   la   creación   de   EBT   en   el   ámbito   universitario,   especialmente   en   lo   referente   a   la  
autorización  de   la  compatibilidad  para   los  profesores.  Por  su  parte,  el  art.  64.3  de   la  LES  permite  a   las  universidades  
promover  la  creación  de  empresas  innovadoras  de  base  tecnológica  en  las  que  puedan  participar  sus  investigadores,  al  
objeto  de  realizar  la  explotación  económica  de  resultados  de  actividades  de  investigación  y  desarrollo.  
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menos   beneficiosa   para   los   intereses   de   la   universidad.      No  
obstante,   la  concesión  de   licencias  obligatorias  no  afecta  a   las  
patentes   que   se   hayan   ofrecido   en   régimen   de   licencias   de  
pleno  derecho  previsto  en  el  artículo  81  LP.    Este  ofrecimiento  
permite,   por   una   parte,   evitar   la   concesión   de   licencias  
obligatorias,   y   por   otra,   reducir   los   costes   de  mantenimiento  
de  la  protección651,  al  tiempo  que  aumenta  las  posibilidades  de  
explotación.  

En   resumen,   pensamos   que   la  mejor   opción   para   las   universidades   en  
este   apartado   es   la   regulación   de   las   posibilidades   de   explotación   de   forma  
genérica,  permitiendo  utilizar  cualquiera  de  las  figuras  posibles  en  Derecho.  No  
obstante,   debería   incorporarse   expresamente   en   las   normativas   la   posibilidad  
de  explotar   la  patente  mediante  su  cesión  a  empresas  de  base  tecnológica.     En  
nuestra  opinión,  las  universidades  deben  posicionarse  en  favor  de  la  forma  de  
explotación   más   propicia   al   interés   público   y   que   mayor   retorno   social  
proporcione.      Debe   facilitarse   la   intervención   del   inventor   en   el   proceso   de  
decisión   con   carácter   no   decisivo   y   previendo   alguna   fórmula   que   permita  
resolver  las  situaciones  de  desacuerdo.    Por  último,  es  muy  conveniente  regular  
el   ofrecimiento   de   licencias   de   pleno   derecho   para   las   patentes   que   no   sean  
explotadas   en  un  determinado  plazo,   siempre   inferior   al   plazo  de   4   años  que  
establece  la  LP  como  máximo  para  llevar  a  cabo  la  explotación.    

V.2.4.2. El  régimen  de  abandono  y  de  cesión  de  la  explotación.  

En   ocasiones   las   universidades   se   refieren   en   sus   normativas   a   la  
posibilidad   de   abandonar   o   ceder   la   explotación.      En   el   presente   apartado  
vamos  a  examinar  en  qué  condiciones  se  produce  el  abandono  o  cesión.    Ambas  
figuras   están   relacionadas   con   la   falta   de   interés   de   la   universidad   por   la  
explotación,  normalmente  como  consecuencia  de  que  no  se  obtienen  resultados  
suficientemente   satisfactorios  para   la   institución.     De   entrada,   no   son  muchas  
las  universidades  que  han  incorporado  en  sus  normativas  estas  cuestiones652,  y  
prácticamente  todas  las  que  lo  han  hecho  han  sido  excesivamente  parcas  en  la  
regulación.  

                                                                                                 
651   Según   el   artículo   81.1   LP,   el   ofrecimiento   de   licencias   de   pleno   derecho   sobre   una   patente   reducirá   a   la  mitad   el  
importe  de  las  tasas  anuales  que  la  misma  devengue.  
652   Contienen   alguna   previsión   sobre   abandono   o   cesión   las   normativas   de   las   universidades   de   Burgos,   Cádiz,  
Cantabria,  Castilla   la  Mancha,  Huelva,   Jaume   I,   León,   Lleida,  Málaga,  Murcia,   País  Vasco,   Politécnica  de  Cartagena,  
Politécnica  de  Madrid,  Politècnica  de  València,  Rovira  i  Virgili  y  Vigo.  
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A) En  las  previsiones  referentes  al  abandono  de  la  explotación,  encontramos  
las  siguientes  posturas  por  parte  de  las  instituciones  universitarias:  

a. Previsión   de   abandono   vinculada   a   los   resultados   de   la  
explotación   o   su   viabilidad:   cuatro   universidades   vinculan   el  
abandono  a  los  resultados  de  explotación.    En  dos  casos  se  prevé  
que   la   falta   de   resultados   se   apreciará   mediante   el   informe   o  
decisión  de  algún  órgano  colegiado,  y  otras  dos  establecen  que  el  
abandono  se  producirá  si  no  se  alcanza  un  acuerdo  con  un  tercero  
interesado   en   la   explotación653.      Por   su   parte,   la   Politècnica   de  
València  se  plantea  el  posible  abandono  ante   la  carencia  de  unas  
perspectivas  de  explotación  favorables  o  la  negativa  del  inventor  a  
participar  en  la  financiación  de  la  explotación.  

La   universidad   debe   llevar   a   cabo,   siempre   que   le   sea  
posible,   la   explotación   de   sus   patentes,   pero   esta   explotación,  
como   cualquier   otra   actividad  que   realice,   debe   estar   justificada.    
Como   el   resto   de   administraciones   públicas,   las   instituciones  
universitarias   han   de   rendir   cuentas   de   los   resultados   de   su  
actuación.     Una  buena  gestión   exige   analizar   las  perspectivas  de  
explotación  así  como  los  resultados  obtenidos  y  tomar  decisiones  
consecuentes   con   los  mismos.      Por   este  motivo,   creemos   que   es  
muy  acertado  vincular  el  posible  abandono  de  la  explotación  a  la  
evaluación  de  las  expectativas  de  explotación  y  de  su  resultado.  

La  valoración  de  los  resultados  exige  su  control  y  medición.    
Además,  para  ser  útil,  el  control  de  resultados  debe  ser  periódico  
y   estar   sistematizado.     En   consecuencia,   consideramos  altamente  
recomendable   la   existencia   de   un   informe   previo   sobre   la  
potencialidad  de  la  explotación  de  la  patente,  así  como,  en  el  caso  
de  que  se  decida  llevar  a  cabo  la  explotación,  el  establecimiento  de  
informes   de   resultados   anuales   que   permitan   al   órgano  
competente  decidir  acerca  de  la  continuidad  de  la  explotación  o  su  
abandono  en  base  a  datos  sólidos.    

                                                                                                 
653  Las  universidades  Jaume  I  y  Málaga  remiten  a  la  valoración  de  resultados  por  parte  de  órganos  colegiados,  en  tanto  
que  las  de  Lleida  y  Politécnica  de  Madrid  hacen  referencia  a  la  falta  de  acuerdo  con  terceros.  
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b. Ofrecimiento   de   los   derechos   al   inventor,   con   carácter   previo   al  
abandono654:      la   finalidad   de   la   protección   de   las   invenciones  
mediante  el  sistema  de  patentes  persigue  que  estas  invenciones  se  
incorporen   al   mercado,   de   forma   que   mejore   el   estado   de   la  
técnica   y   la   tecnología   y   se   consiga   un   progreso   social   y  
económico.     La  universidad  debe  procurar  que  sus  patentes  sean  
explotadas.    Por  ello,  cuando  debido  a  los  resultados  esperados  u  
obtenidos  haya  decidido  no   continuar   con   la   explotación  de  una  
patente,  entendemos  que  el  ofrecimiento  de  la  misma  al  inventor,  
con  carácter  previo  a  su  abandono,   resulta  una  opción  necesaria.  
Sin  duda,  quien  mejor  conoce  la  invención  y  sus  posibilidades  de  
aplicación   práctica   es   su   autor,   al   que   cabe   considerar   también  
conocedor  de  los  sectores  de  mercado  en  los  que  la  patente  pueda  
resultar  aplicable.    Por  este  motivo,  es  un  agente  cualificado  para  
colaborar   en   la   promoción   de   la   viabilidad   de   la   explotación.    
Además,  este  ofrecimiento  es  coherente  con  la  posible  cesión  de  la  
titularidad  de  la  invención  a  su  autor,  prevista  en  el  art.  20.5  de  la  
LP.      En   consecuencia,   el   ofrecimiento   de   la   explotación   de   la  
patente   al   inventor,   antes   de   su   abandono,   nos   parece   acertado,  
salvo  que,  tal  y  como  prevé  expresamente  la  normativa  de  la  U.  de  
Burgos,  exista  un  acuerdo  con   tercero  que   le  otorgue  preferencia  
para  la  cesión  o  la  impida.  

c. Omisión  de   la  cuestión:   la  gran  mayoría  de   las  universidades  no  
han   hecho   referencia   alguna   a   la   posibilidad   de   abandono   de   la  
explotación  de  una  patente655.         Es   evidente  que   ello  no   significa  
que   las   universidades   que   no   lo   han   previsto   estén   obligadas   a  
explotar   la   patente   en   todo   caso.      En   el   marco   de   la   normativa  
vigente,   podrán   renunciar   a   seguir   explotando   aquellas   patentes  
que   consideren.      Sin   embargo,   opinamos   que   en   la   normativa  
interna   reguladora   de   la   propiedad   industrial   deben   estar  
previstas  las  condiciones  en  las  que  puede  acordarse  el  abandono  
de  la  explotación  de  una  patente.      

                                                                                                 
654  Así   lo   recogen   las  universidades  de  Burgos,  Cádiz,  Cantabria,  Castilla   la  Mancha,  Huelva,   Jaume   I,  Politécnica  de  
Cartagena,  Rovira  i  Virgili  y  Vigo.  
655  A  Coruña,  Alcalá,  Alicante,  Autònoma  de  Barcelona,  Barcelona,  Carlos  III,  Córdoba,  Extremadura,  Girona,  Granada,  
Illes  Balears,  Jaén,  La  Laguna,  León,  Miguel  Hernández,  Murcia,  Oviedo,  Pablo  de  Olavide,  País  Vasco,  Politècnica  de  
Catalunya,   Pompeu   Fabra,   Rey   Juan  Carlos,   Santiago   de   Compostela,   Sevilla,   València   Estudi  General,   Valladolid   y  
Zaragoza.  
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B) En  lo  que  respecta  a  la  posibilidad  de  cesión  de  la  explotación,  aquéllas  
universidades  que  la  han  contemplado656  coinciden  por  lo  general  en  una  
postura   garantista   de   los   intereses   de   la   institución,   aunque   desde  
diferentes  enfoques.  

Unas   universidades   prevén   el   ofrecimiento   previo   al   inventor657,  
en  tanto  que  otras  indican  expresamente  que  la  cesión  se  realizará  sobre  
el  inventor,  prohibiéndole  que  ceda  a  su  vez  la  explotación,  obligándole  
a  explotar  por  sí  mismo  y  penalizándole  con  una  indemnización  en  caso  
de  que  la  falta  de  explotación  permita  a  un  tercero  obtener  una  licencia  
obligatoria658.  En  algunos  casos  se  incluye  una  reserva  de  licencia  para  la  
universidad659,   que   incluye   en   el   caso  de   la  Politécnica  de  Cartagena   el  
derecho  a  la  participación  en  beneficios,  fijado  en  el  25%  de  los  mismos.    

Surge   la   duda   de   si   la   regulación   en   estos   casos   se   ha   visto  
condicionada  por  lo  previsto  en  los  apartados  5  y  6  del  art.  20  de  la  LP660.  
A  este  respecto,  entendemos  que  estas  disposiciones  regulan  la  cesión  de  
la   titularidad  de   la   invención  y  por   tanto  no  son  aplicables  cuando  nos  
referimos   a   la   posible   cesión   por   la   universidad   de   una   patente   en  
explotación.    En  este  caso,  sin  perjuicio  de  que  el  inventor  pueda  resultar  
más   adecuado   para   recibir   la   cesión   con   carácter   preferente   a   otros  
terceros,  su  posición  frente  a  este  negocio  jurídico  no  tiene  por  qué  verse  
mejorada,  por  lo  que  la  posibilidad  de  que  la  universidad  se  reserve  una  
licencia  y  una  posible  participación  en  los  beneficios  de  explotación  debe  
sujetarse  a  la  negociación  que  se  realice,  en  los  mismos  términos  que  con  
cualquier  otro  potencial  cesionario.  

La  U.  del  País  Vasco  prohíbe  que  el   cesionario,   sea  el   inventor  o  
un   tercero,   ceda   a   su   vez   la   explotación   (salvo   pacto),   obligándole   a  
explotar  por  sí  mismo  y  penalizándole  con  una  indemnización  en  caso  de  
que   la   falta   de   explotación   permita   a   un   tercero   obtener   una   licencia  
obligatoria.   Sin   embargo,   otras   universidades   permiten   la  
subcontratación,   obligando   al   cesionario   a   comunicarla   y  

                                                                                                 
656  9  universidades  regulan  la  cesión  de  la  explotación:  Burgos,  Castilla   la  Mancha,  León,  Málaga,  Murcia,  País  Vasco,  
Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  València  y  Rovira  i  Virgili.  
657  Burgos,  Politècnica  de  València  y  Rovira  i  Virgili.  
658  Es  el  caso  de  Castilla  la  Mancha  y  León.  
659  Castilla  la  Mancha,  León,  Politécnica  de  Cartagena,  Politècnica  de  València.  
660  Establecen  la  posible  cesión  por  parte  de  la  universidad  de  la  titularidad  de  las  invenciones  a  los  profesores  autores  
de  las  mismas,  con  la  posibilidad  de  reservarse  una  licencia  no  exclusiva,   intransferible  y  gratuita  de  explotación  y  el  
derecho  a  arrogarse  una  participación  en  los  beneficios  de  explotación,  en  su  caso.  
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salvaguardando  los  derechos  de  regalía  de  la  universidad661.  Entendemos  
que  debe  obligarse  al   cesionario  a   intentar   con   los  medios  a   su  alcance  
que  la  explotación  se  lleve  a  cabo.  Sin  embargo,  no  nos  parece  justificado  
eliminar  absolutamente  la  posibilidad  de  que  la  explotación  pudiera,  a  su  
vez,  cederse  nuevamente  cuando  el  cesionario  lo  considere  adecuado  y  la  
universidad  no   sufra  ningún  menoscabo  de   sus  derechos.     Para   ello,   el  
contrato  de  cesión  inicial  debe  prever  que  las  sucesivas  cesiones  tendrán  
que   ser   autorizadas   por   la   universidad,   después   de   asegurarse   que   no  
ponen   en   riesgo   sus   derechos   económicos.   En   todo   caso,   debe   quedar  
garantizado   que   el   primer   cesionario   seguirá   respondiendo   frente   a   la  
universidad   de   los   compromisos   económicos   y   de   explotación   que  
asumió  al  aceptar  la  cesión,  así  como  de  la  responsabilidad  por  el  posible  
perjuicio  económico  derivado  de  la  obtención  de  una  licencia  obligatoria  
por  parte  de  un  tercero.  

En  resumen,  sobre  la  posibilidad  de  abandono  de  la  explotación  de  una  
patente  consideramos  que  debe  estar  regulada  y  vinculada  a  los  resultados  de  
explotación   esperados   o   producidos,   que   han   de   estar   sometidos   a   un  
seguimiento   periódico   y   sistemático.      En   caso   de   decidirse   su   abandono,   el  
ofrecimiento  previo  al  inventor  nos  parece  la  mejor  opción,  salvo  que  exista  un  
acuerdo  previo  con  tercero  que  lo  impida.  

Por  su  parte,  sobre  la  posible  cesión  de  la  explotación  opinamos  que  debe  
preverse  de  forma  que  el  cesionario  garantice  que  la  explotación  se  lleva  a  cabo  
y  que  la  universidad  percibe  los  derechos  económicos  que  le  corresponden  por  
la  misma.    El  ofrecimiento  de  la  cesión  al  inventor  nos  parece  una  buena  opción  
por  las  razones  ya  expuestas  en  el  apartado  anterior  A)  a.,  pero  no  debe  limitar  
la   capacidad   de   la   universidad   para   establecer   acuerdos   de   cesión   con   otros  
terceros  ante  la  falta  de  interés  del  inventor  o  en  caso  de  que  aquellos  ofrezcan  
mejores  condiciones.  En  caso  de  que  el  cesionario  desee  ceder  la  explotación  a  
un   tercero,   debe   obtener   previamente   la   conformidad   de   la   universidad,   que  
habrá   de   estar   supeditada   a   que   aquél   mantenga   frente   a   la   misma   las  
responsabilidades   económicas   y   de   explotación   que   se   pactaron   en   la   cesión  
inicial   o   se   comprometa   al   cumplimiento   de   las   nuevas   condiciones   que   se  
pacten  de  común  acuerdo.  La  universidad  tendrá  que  valorar,  en  el  marco  de  la  
correspondiente   negociación,   la   conveniencia   de   reservarse   una   licencia   de  
explotación  y  sus  condiciones.  

                                                                                                 
661  Málaga  y  Murcia.  
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V.2.4.3. El  compromiso  de  explotación  o  difusión  de  los  resultados.  

Por   múltiples   motivos,   a   la   universidad   le   corresponde   un   papel  
determinante  en  los  avances  de  la  investigación  científica  en  nuestro  país.    Por  
una   parte,   no   puede   olvidarse   que   es   una   de   las   instituciones   con   mayor  
disponibilidad   de   recursos   materiales   y   humanos   altamente   cualificados   que  
pueden   generar   el   conocimiento   necesario   para   estimular   el   desarrollo  
económico  y  social.    En  este  aspecto,  la  universidad  es  un  motor  crucial  para  el  
progreso.  No  obstante,  los  avances  sociales  exigen  que  los  resultados  obtenidos  
se  transfieran  a  la  sociedad,  a  los  sectores  productivos  que  puedan  beneficiarse  
de   los   mismos,   e   incorporarlos   al   tráfico   jurídico.      Por   otra   parte,   una  
universidad  cuya   investigación  está   siendo   financiada  con   fondos  públicos  no  
puede   eludir   el   compromiso   que   tiene   con   la   sociedad   que   la   sustenta.   Las  
universidades  públicas  no  desarrollan   la   investigación   como  una  opción,   sino  
que   es   una   de   las   funciones   que   les   encomienda   su   normativa   reguladora,  
vinculándola   con   la   transferencia   a   la   sociedad   de   los   resultados   obtenidos.    
Para   llevar   a   cabo   esta   función   reciben   un   importante   volumen   de   fondos   y  
recursos   públicos,   de   los   que   se   espera   que   generen   el   máximo   retorno   a   la  
sociedad  que  los  aporta662.     De  la  revisión  de  sus  normativas  se  desprende  que  
las  universidades  se  posicionan  en  los  siguientes  sentidos:  

A) La  mayoría  omiten  pronunciarse  sobre  esta  cuestión663.    Entendemos  que  
la  carencia  de  regulación  obedece  a  que  se  considera  un  tema  accesorio  y  
de   carácter   programático.     No   obstante,   pensamos   que   es   una   cuestión  
que   debería   estar   incorporada   en   la   regulación   interna,   porque   fija   la  
postura   de   la   institución   ante   un   tema   tan   crucial   que   se   encuentra  
expresamente  regulado  dentro  de  las  pocas  funciones  de  la  universidad  
que  la  LOU  recoge  explícitamente.  

B) Entre   las   universidades   que   regulan   el   compromiso   de   difusión   de  
resultados,  encontramos  dos  posibilidades:  

                                                                                                 
662   La   Ley   Orgánica   de   Universidades   (L.O.   6/2001,   modificada   por   la   L.O.   4/2007)   configura   la   transferencia   de  
conocimiento  como  una  función  esencial  de  la  universidad  y  un  servicio  social  de  su  personal  (arts.  39  y  41.3).  
663  En   total,  21  universidades  con  normativa  no  abordan  esta  cuestión:  A  Coruña,  Alicante,  Barcelona,  Burgos,  Cádiz,  
Cantabria,  Carlos   III,  Córdoba,  Huelva,   Illes  Balears,   Jaume   I,   La  Laguna,  Málaga,  Murcia,   Politécnica  de  Cartagena,  
Rovira  i  Virgili,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla,  València  Estudi  General,  Valladolid  y  Vigo.  
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a. Compromiso  expreso  de  explotación  de  la  patente  y/o  de  difusión  
de  los  resultados664.     Opinamos  que  las  universidades,  en  la  línea  
de   servicio   a   la   sociedad   que   condiciona   su   actuación,   deben  
promover,   necesariamente,   la   explotación   de   sus   resultados   de  
investigación  y  la  difusión  de  los  mismos,  como  catalizadores  del  
progreso   humano,   económico   y   social.      Consideramos   que,   en  
tanto   que   entidades   que   realizan   el   servicio   público   de   la  
educación   superior   al   servicio   de   la   sociedad   no   es   admisible  
ningún  otro  posicionamiento  que  el  de  un  compromiso  manifiesto  
y   real   con   la   transferencia   de   sus   resultados   al   entorno   social,  
adoptando  las  medidas  necesarias  que  garanticen  la  concreción  de  
este  compromiso.  

En   este   sentido,   las   universidades   Pablo   de   Olavide   y  
Politécnica   de   Madrid,   aunque   no   asumen   expresamente   un  
compromiso  de  explotación,  prevén  la  posibilidad  de  rescisión  de  
los  contratos  suscritos  con  terceros  en  caso  de  que  no  exploten  la  
patente   en   el   plazo   acordado,   para   permitir   a   la   universidad   la  
suscripción  de  un  nuevo  contrato  con  otro  tercero  que  lleve  a  cabo  
la   explotación.      Por   su   parte,   las   universidades   de   Castilla   la  
Mancha   y   País   Vasco   tienen   prevista   la   concesión   de   cesiones  
gratuitas   de   licencias   para   fines   humanitarios,   reservándose   un  
derecho  de  uso  de  la  patente,  lo  que  podría  parecer  contrario  a  la  
previsión   del   art.   55   LES,   que   establece   la   necesidad   de   que   las  
transmisiones   de   derechos   sobre   PI   comporten   una  
contraprestación   económica.      Sin   embargo,   aunque   no   se   haya  
previsto   expresamente   en   la   LES,   entendemos   que   cuando   la  
universidad   justifique   la   finalidad  humanitaria  de   la   transmisión  
estará   atendiendo   su   función   de   promoción   del   desarrollo  
económico  y  social  al  servicio  de  la  sociedad,  por  lo  que  no  debe  
representar  ningún  obstáculo  para  ello  la  previsión  del  art.  55  LES.  

b. Mantenimiento  en   secreto  de   las   invenciones665.  Entendemos  que  
esta   posibilidad   obedece   más   a   intereses   comerciales   que  
investigadores  o  sociales.  Es  una  opción  válida  para  las  empresas  

                                                                                                 
664   Este   compromiso   lo   manifiestan,   de   manera   más   o   menos   expresa,   las   universidades   Autònoma   de   Barcelona,  
Castilla   la  Mancha,  Extremadura,  Girona,  Granada,   Jaén,  León,  Lleida,  Miguel  Hernández,  País  Vasco,  Politècnica  de  
Catalunya,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra,  Rey  Juan  Carlos  y  Zaragoza.  
665  Incorporan  esta  posibilidad  las  normativas  de  las  siguientes  universidades:  Alcalá,  Extremadura,  Granada  y  Oviedo.  
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o   centros   de   investigación   privados,   que   pueden   utilizar   esta  
medida   como   estrategia   para   evitar   que   la   solución   técnica  
desarrollada  acabe  siendo  de  dominio  público,  con  la  intención  de  
resarcirse  de  los  costes  invertidos  para  su  obtención.  No  obstante,  
en  el  marco  de  una  universidad  que  financia  su  investigación  con  
recursos   soportados   por   aportaciones   públicas   creemos   que   en  
general  no  está  justificado  el  secuestro  de  los  avances  técnicos  que  
se   obtengan.   La   universidad   deberá   velar   por   sus   intereses,  
también   económicos,   y   en   consecuencia   tendrá   que   intentar  
obtener   el   máximo   rendimiento   de   sus   invenciones   pero,   en  
nuestra   opinión   y   a   salvo   de   razones   de   interés   social   o  
institucional   suficientemente   justificadas,   no   debe   optar   por  
mantenerlas  en  secreto  cuando  hayan  sido  el  fruto  de  la  actividad  
de  investigación  financiada  con  fondos  públicos666.  

No  obstante  lo  anterior,  cuando  las  invenciones  deriven  de  
contratos   o   acuerdos   con   otras   entidades   o   empresas,   deberá  
estarse   a   lo   previsto   en   dichos   contratos   o   acuerdos.   Con  
independencia   de   lo   previsto   en   cuanto   a   la   atribución   de   la  
titularidad   de   la   invención,   podrían   incorporarse   cláusulas   que  
obliguen   a   la   universidad   a   mantener   el   secreto   sobre   las  
investigaciones  y  sus  resultados,  en  función  de  la  importancia  de  
los   recursos   que   aporten   estas   entidades.      Esta   posibilidad,   en  
nuestra  opinión,  por  una  parte  atiende  las  necesidades  del  sector  
productivo   privado   que   acude   a   la   universidad   en   busca   de  
soluciones   para   sus   problemas   técnicos,   para   lo   cual   aporta   la  
financiación   necesaria,   y   por   otra   no   colisiona   con   la   necesaria  
difusión  de  resultados  cuando  las  investigaciones  se  financien  con  
fondos  públicos.  

Sintetizando   los   argumentos   indicados,   consideramos   que   las  
universidades  deben  manifestar  en  sus  normativas  un  compromiso  claro  con  la  
difusión  de  los  resultados  de  investigación  que  obtengan  y  con  la  promoción  de  

                                                                                                 
666  A  este  respecto,  la  LP2015  incorpora  una  referencia  expresa  a  la  posibilidad  de  que  la  universidad  decida  explotar  la  
invención  como  secreto  industrial,  al  prever  el  derecho  del  investigador  a  participar  de  los  beneficios  obtenidos  por  la  
universidad  mediante   la   explotación  de   la   invención   como   secreto   industrial   (art.   21.4  LP2015).   Sin  perjuicio  de   esta  
posibilidad,  completamente  legal  y  además  expresamente  contemplada  en  la  nueva  Ley,  en  base  a  las  razones  expuestas  
entendemos  que   la  universidad  no  debe  utilizar   el   secreto   industrial   como   forma  de   explotación  de   sus   invenciones,  
salvo  que  acreditara  que  de  esta  forma  genera  un  beneficio  social  e  institucional  equiparable  o  superior  al  generado  por  
la  explotación  mediante  patente.  
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la  explotación,  en  la  forma  que  mejor  garantice  los  intereses  de  la  universidad  y  
el  mayor  retorno  social.  En  los  contratos  que  suscriba  la  universidad  para  llevar  
a  cabo  la  explotación  de  las  patentes,  debe  incluir  necesariamente  la  posibilidad  
de  rescindirlos  por  falta  de  explotación  en  el  plazo  acordado,  así  como  cláusulas  
de   mejor   fortuna,   que   garanticen   los   intereses   económicos   de   la   universidad  
cuando  se  ponga  de  manifiesto  una  notable  desviación  entre  la  previsión  tenida  
en  cuenta  para   fijar   las   condiciones  del   contrato  y  el   resultado  de  explotación  
real.  Por  otra  parte,  el  mantenimiento  en  secreto  de  las  invenciones  sólo  debería  
preverse   en   los   casos   de   invenciones   obtenidas   en   el   marco   de   contratos   o  
acuerdos   con   entidades   privadas,   teniendo   en   cuenta   los   recursos   que   estas  
entidades  aporten  a  la  investigación.  
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Tabla  15.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  explotación  de  patentes,  contenidas  en  
normativa  aprobada  por  las  universidades  

	  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  

	  

Leyenda 
Moda l idades  prev is tas  
 CES :  Cesión a terceros 
 CU :  A criterio de la universidad 
 EBT :  Cesión a empresas de base tecnológica 
 ED :  Explotación directa por la universidad 

CE
S

CU EB
T

ED EF LI
C

LP
D

OP
TI

PI
D

CM EN
F

FC
I

M
CM

N3 N3
I

OD
I

CI CU
S

ID
P

OD
I

OE PB
U

PS
C

RL CD CE CG
LF

H

CR
C

OE
CS

C

PS

A  Coruña

Alcalá ● ● ● ●
Alicante ● ●
Autònoma de Barcelona ● ●1 ● ●
Barcelona

Burgos ●2 ●3 ●3

Cádiz ●
Cantabria ● ● ●
Carlos III ● ● ●
Castilla la Mancha ● ● ● ● ● ● ● ● ●4 ●
Córdoba

Extremadura ● ● ● ●
Girona ● ●
Granada ● ● ●5 ●
Huelva ● ● ●
Illes Balears ●
Jaén ●6 ●
Jaume I ● ●7 ●8 ●9

La Laguna ●1 0

León (#) ●1 1 ●1 2 ● ● ● ● ● ●
Lleida ●
Málaga (#) ● ● ●1 3 ●1 4

Miguel Hernández ●1 5

Murcia ● ●1 6

Oviedo ● ● ●
Pablo de Olavide ● ● ● ●1 7

País Vasco ●1 8 ● ● ●1 9 ●20 ●21

Politécnica de Cartagena ● ●22 ●
Politécnica de Catalunya ●
Politécnica de Madrid ● ● ● ●23 ●24

Politècnica de València ● ● ● ● ● ●25

Pompeu Fabra ● ●26 ●27

Rey Juan Carlos ● ●28 ●
Rovira i Virgili ● ● ● ●
Santiago de Compostela

Sevilla ● ●29

València Estudi General

Valladolid ● ● ● ●30 ●31 ●
Vigo ●32 ●
Zaragoza ●33 ●34

M oda lidades  prev is tas A bandono Ces ión
Compromiso difusión resultados de 

investigación

EX PLOTACIÓN

UNIV ERSIDA D
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 EF :  Explotación por la universidad a través de fundación 
 L IC :  Licencia a terceros 
 LPD :  Licencia de pleno derecho prevista en LP 
 OPT I :  Ofrecimiento previo de la titularidad al inventor 
 P ID :  Participación del inventor en la decisión 
Abandono  
 CM :  En cualquier momento 
 ENF :  Si existen perspectivas de explotación no favorables 
 FC I :  En caso de falta de cofinanciación por inventor(es) 
 MCM :  Motivadamente, en cualquier momento 
 N3 :  A falta de acuerdo con terceros interesados en explotar 
 N3 I :  A falta de acuerdo con terceros o interés del inventor 
 OD I :  Se ofrece la cesión de derechos a los inventores 
Ces ión  
 C I :  Cesión al inventor 
 CUS :  Deber de comunicación a la universidad en caso de subcontratación 
 IDP :  Indemnización a la universidad si un tercero obtiene licencia obligatoria, por no explotar 
 OD I :  Se ofrece la cesión de derechos a los inventores 
 OE :  El cesionario asume la obligación de explotar 
 PBU :  Participación en beneficios 
 PSC :  Prohibida la subcesión 
 RL :  Reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita 
Compromiso  de  d i fus ión  de  los  resu l tados  de  la  invest igac ión  
 CD :  Compromiso de difusión 
 CE :  Compromiso de promover la explotación 
 CGLFH :  Posible cesión gratuita de licencias para fines humanitarios 
 CRC :  Cláusula de rescisión en los contratos por falta de explotación 
 OECSC :  Obligación de explotar y comercializar, salvo cesión 
 PS :  Posible secreto 
	  

Notas  
1  Gestión de la explotación con criterios de máxima rentabilidad y rigor en el uso 
2  Decisión de la OTRI 
3  Excepto acuerdo preferente con tercero 
4  Con reserva del derecho de explotación 
5  Manifiesta que la protección no es un fin en si mismo 
6  Con carácter general 
7  El régimen de explotación lo decide el Rector, con informe previo de la Comisión del equipo de Gobierno 
8  Decisión del Rector, a propuesta del Gerente 
9  Se exige un informe anual de la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Decide el 

Vicerrectorado de Investigación, que informa a la Comisión de Investigación. Se prevé que el autor proponga la asunción total 
o parcial de los costes 

10  Con asesoramiento del inventor 
1 1  Podrá cederse a inventor o terceros cuando la explotación directa resulte imposible o gravosa 
12  Régimen general 
13  A los 3 años del registro, el Vicerrectorado de Investigación, oída la Comisión de Investigación, decidirá si mantiene la 

patente, a la vista de los resultados 
14  Salvaguardando los derechos de regalía 
15   La OTRI y los inventores 
16  Salvaguardando los derechos de regalía 
1 7  Tras el plazo acordado, la universidad quedará liberada y podrá suscribir nuevo contrato 
18  Se refiere a cesión y transmisión 
19  Salvo pacto 

20  Pueden utilizarse servicios profesionales externos 
2 1  Con reserva del derecho de explotación 
22  Fijados en el 25% 
23  Dos años, más otro de prórroga excepcional 
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24  Tras un plazo "prudencial", la universidad quedará liberada y podrá suscribir nuevo contrato 
25  Establece el compromiso de promoción de todo el personal relacionado con la invención y también incluye la posibilidad de 

recurrir a profesionales externos para actividades de promoción 
26  Alude al establecimiento de mecanismos de protección del interés público y de obtención de retorno social 
27  Se procurará la mayor difusión del conocimiento 
28  Determinado por la OTRI, de común acuerdo con inventor 
29  Se refiere a licencia, transmisión o usufructo 
30  A criterio de la Comisión de Investigación, con el asesoramiento que estime adecuado 
3 1  A propuesta de la Unidad de Patentes, cuando lo considere conveniente para la universidad 
32  Decisión del Consejo de Gobierno, con informe del Vicerrectorado competente en investigación 
33  Tras tres años sin tercero interesado 
34  La OTRI buscará terceros interesados en la explotación. Decide la Comisión de Protección de Invenciones 

  

V.2.4.4. El  régimen  de  distribución  de  beneficios.  

Con  independencia  de  la  forma  en  la  que  la  universidad  decida  explotar  
la   patente,   el   profesor   tendrá   derecho   a   participar   en   los   beneficios   que   ésta  
obtenga,   de   acuerdo   con   lo   determinado   en   los   Estatutos.   Las   alusiones   al  
porcentaje   de   beneficios   se   refieren   en   todos   los   casos   al   porcentaje  
correspondiente   a   la   universidad,   recayendo   en   el   inventor   o   inventores   la  
diferencia  hasta  el  total  del  100%.  

Todas   las  universidades   con  normativa  han   abordado   la   cuestión  de   la  
distribución   de   beneficios.   Pueden   diferenciarse   tres   grupos,   el   primero  
determinado   por   los   porcentajes   extremos,   un   segundo   grupo   en   el   que   los  
porcentajes   de   distribución   de   beneficios   oscilan   en   una   franja   media   y   un  
tercero   en   el   que   encontramos   los   casos   intermedios   entre   los   extremos   y   la  
media.  

A) Se   observan   como   casos   extremos   el   porcentaje   mínimo   del   0%   y   el  
máximo   del   67%667.      En   nuestra   opinión,   los   efectos   que   producen  
porcentajes   tan   desequilibrados   son,   en   ambos   casos,   desaconsejables,  
por  las  siguientes  razones:  

a. Un   porcentaje   mínimo   está   sobrevalorando   los   beneficios   que  
obtiene  el  inventor  de  su  actividad  investigadora.    La  universidad,  
y   por   extensión   la   sociedad,   no   reciben   retorno   suficiente   de   la  
inversión   que   realizan   en   fondos   y   recursos   públicos   cuya  
utilización   ha   sido   esencial   en   la   obtención   de   la   invención.    

                                                                                                 
667   El   mínimo   corresponde   a   la   U.   Rovira   i   Virgili,   que   prevé   que   la   universidad   no   reciba   nada   si   el   importe   de  
beneficios   no   supera   los   6000   euros.      A   partir   de   este   importe,   el   porcentaje   de   participación   será   del   20%   e   irá   en  
aumento  en  función  del  importe  de  los  beneficios.    Sin  vinculación  a  beneficios,  el  mínimo  de  participación  corresponde  
a  la  U.  de  Cádiz  (10%)  y  el  máximo  viene  recogido  en  las  normativas  de  las  universidades  de  Girona  y  Autònoma  de  
Barcelona.  
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Además,  estimamos  que  una  compensación  de  tanta  magnitud  en  
términos  económicos  podría  estimular  en  exceso  la  orientación  de  
la   dedicación   del   profesorado   hacia   determinado   perfil  
investigador,   y   provocar   un   desinterés   por   la   investigación   con  
menor   probabilidad   de   resultados   patentables,   así   como   un  
descuido   de   la   debida   dedicación   a   las   labores   docentes   y   de  
gestión   en   el   caso   del   personal   que   no   sea   exclusivamente  
investigador.  

b. Por   otro   lado,   un   porcentaje   de   beneficio   para   la   universidad  
excesivamente  elevado  corre  el  riesgo  de  eliminar  el  incentivo  que  
pueden  tener  los  inventores  en  la  obtención  de  resultados  viables  
en   términos   de   propiedad   industrial.      Debe   recordarse   que   la  
experiencia  investigadora  en  el  ámbito  universitario  no  ha  estado  
tradicionalmente  alineada  con  la  protección  de  los  resultados  de  la  
investigación   y   aún   hoy   en   día   existen   notables   resistencias.    
Creemos  pues  que   es   importante   la   existencia  de  un   acicate   a   la  
labor   investigadora   que   pueda   fomentar   la   obtención   de  
resultados  patentables.  

c. Además  de  las  razones  anteriores,  tampoco  parece  razonable  que  
en  el  ámbito  del  Estado  existan  diferencias  tan  significativas  en  la  
recompensa   que   obtienen   los   inventores   vinculados   a   las  
universidades,   especialmente   quienes   se   encuentran   bajo   la  
regulación   del   artículo   20   de   la   LP,   para   quienes   convendría   la  
existencia  de  un  régimen  jurídico  más  equiparable  en  condiciones  
tan  esenciales  como  pueda  serlo  el  porcentaje  de  participación  en  
beneficios  obtenidos  de  la  explotación  de  invenciones.    

B) Si  bien  la  diferencia  entre  ambos  extremos  es  muy  considerable,  lo  cierto  
es  que  la  situación  global  de  las  universidades  en  este  punto  es  bastante  
uniforme,   dado  que   veintiocho  de   ellas   establecen   con   carácter   general  
un   porcentaje   entre   el   40%   y   el   50%668.      En   relación   con   ello,  
consideramos   que   la   distribución   de   beneficios   debe   conjugar   los  
intereses  de  la  universidad  y  los  del  inventor,  por  las  razones  expuestas  

                                                                                                 
668   Alcalá,   Alicante,   Barcelona,   Burgos,   Castilla   la   Mancha,   Córdoba,   Granada,   Huelva,   Jaén,   León,   Málaga,   Miguel  
Hernández,   Murcia,   Oviedo,   Pablo   de   Olavide,   País   Vasco,   Politécnica   de   Cartagena,   Politècnica   de   Catalunya,  
Politécnica   de   Madrid,   Politècnica   de   València,   Pompeu   Fabra,   Rey   Juan   Carlos,   Santiago   de   Compostela,   Sevilla,  
València  Estudi  General,  Valladolid,  Vigo  y  Zaragoza.  
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en  el  apartado  A)  anterior.     A  nuestro  entender,  no  existe  un  equilibrio  
adecuado   entre   los   intereses   de   las   partes   cuando   el   porcentaje  
correspondiente  al   inventor  supera  al  correspondiente  a   la  universidad.    
Si   tenemos   en   cuenta   los   rasgos   configuradores   de   las   invenciones  
laborales   contenidos   en   la   LP,   el   uso   de   medios   de   la   empresa   o   de  
conocimientos   que   hayan   sido   adquiridos   en   la   misma   son   elementos  
esenciales  para  distribuir  el  beneficio  que  se  derive  de  la  invención.    Pese  
al   régimen   específico   del   art.   20   LP,   las   corrientes   normativas   en   la  
mayoría  de  países   occidentales   ha   tendido   a   asimilar   el   tratamiento  de  
las   invenciones   universitarias   con   el   correspondiente   a   las   invenciones  
laborales,  otorgando  a  las  universidades  la  propiedad  de  las  invenciones  
que   lleven   a   cabo   sus   investigadores.      Esta   previsión   atiende   al   papel  
fundamental   que   en   la   obtención   de   las   mismas   tienen   los   medios   o  
conocimientos  proporcionados  por   la  universidad.     En  este  sentido,  nos  
parece   que   cualquier   porcentaje   inicial   inferior   al   50%   no   valora  
suficientemente   la   aportación   que   la   institución   realiza   a   la   invención  
obtenida.    

C) Fuera   de   esta   franja  media,   encontramos   ocho   universidades,   cinco   de  
ellas  con  porcentajes  previstos  para  la  universidad  por  encima  del  50%669  
y  tres  que  se  atribuyen  una  participación  en  beneficios  inferior  al  40%670.  
Por   las   razones   expuestas   en   los   apartados   anteriores,   creemos   que   los  
porcentajes  menores   no   son   adecuados,   puesto   que  no   recompensan   la  
contribución   de   inventor   y   universidad   a   la   invención   de   forma  
equilibrada.   Los   inventores   reciben   un   beneficio   desproporcionado,   en  
tanto   que   apenas   existe   retorno   para   la   universidad.  Nos   parecen  más  
acertados   los  porcentajes   fijados  en   torno  al  60%,  que  al  mismo   tiempo  
que  premian  al   inventor,  garantizan  a   la  universidad  una  participación  
en  beneficios  adecuada  a  la  importancia  de  su  aportación  a  la  invención.  

                                                                                                 
669  Cantabria,  Carlos  III,  Jaume  I,  La  Laguna  y  Lleida,  con  porcentajes  entre  el  60  y  el  66,66.  
670  Universidades  de  Extremadura  (20%),  A  Coruña  e  Illes  Balears  (ambas  el  35%).  
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Figura  14.  Representación  del  número  de  universidades  por  tramo,  según  el  porcentaje  de  
beneficios  por  explotación  de  patentes  

  
Fuente:  elaboración  propia  

  

Con   independencia   del   porcentaje   previsto   con   carácter   general,   en  
algunos  casos  se  prevén  variaciones  en  función  de  determinadas  circunstancias.    
En   líneas  generales,   creemos  que   esta   técnica  puede   ser  un  buen   instrumento  
para  atender   las  particularidades  propias  de  cada  caso.     Sin  embargo,  nuestra  
opinión  es  que  no  siempre  se  ha  llevado  a  la  práctica  de  manera  acertada,  por  
los  siguientes  motivos:  

a. Régimen   de   gastos:   algunas   universidades   reducen   la   cuota   de  
participación  en  beneficios  que  corresponde  a  la  universidad  si  los  
gastos  derivados  de  la  protección  de  la  invención  se  asumen  por  el  
inventor671   o   por   el   grupo   de   investigación   productor   de   la  
invención.    La  reducción  es  de  entre  un  50  y  un  60  por  ciento.    Las  
normativas   no   incorporan   detalles   sobre   la   forma   en   la   que   se  
decide   la   parte   que   se   hará   cargo   de   los   gastos   ni   fórmulas   de  
cálculo   para   el   importe   de   reducción   de   los   beneficios,   que  
permitan   una   reducción   progresiva   o   referenciada   de   alguna  
manera  al  coste  de  la  protección.  

En   primer   lugar   debe   indicarse   que   algunas   de   las  
universidades  equiparan  la  participación  en  gastos  del  inventor  y  
del   grupo   de   investigación   o   departamento   responsable   de   la  
invención,  a  efectos  de  reducir  el  porcentaje  de  su  participación  en  

                                                                                                 
671  Carlos  III,  Castilla  la  Mancha,  León  y  Miguel  Hernández.  



CAPÍTULO  V.    ANÁLISIS  DE  LA  REGULACIÓN  POR  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  DE  SU  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

333  

beneficios.     Nos  parece   lógico  que   la  universidad,  adoptando  un  
criterio   económico,   ceda   parte   de   los   beneficios   a   cambio   de   no  
asumir  el  coste  del  procedimiento  de  solicitud  de  la  patente  ni  el  
riesgo  de  su  explotación.    No  obstante,  si  bien  nos  parece  acertado  
que   la   universidad   renuncie   a   parte   de   los   beneficios   cuando   el  
inventor   asuma   los   costes,   no   creemos   que   pueda   asimilarse   la  
situación   en   el   caso   de   que   quien   participe   en   el   coste   de  
protección   sea   un   grupo   de   investigación   o   un   departamento  
universitarios,   dado   que   en   este   caso   el   coste   sigue   siendo  
asumido  en  última  instancia  por  el  presupuesto  de  la  universidad.  
Dicho   esto,   la   posibilidad   de   que   se   efectúe   una   cesión   de  
beneficios   cuando   el   inventor   colabore   en   los   costes   debería  
quedar   dentro   del   ámbito   de   decisión   de   la   universidad   y   su  
importe   económico   máximo   debería   estar   referenciado   con   el  
importe  de  gastos  asumido  por  el  inventor.  

Los  costes  de  protección  de  las  invenciones  forman  parte  de  
la  política  de  promoción  de  la  propiedad  industrial  que  deberían  
llevar  a  cabo  las  universidades  de  forma  centralizada,  por   lo  que  
cuando  consideren  que  una   invención  de   su   titularidad  debe   ser  
protegida,   los   gastos   asociados   a   dicha   protección   deberían   ser  
siempre  soportados  por  la  institución.  No  obstante,  si  se  prevé  la  
posibilidad  de  que  el  inventor  contribuya  a  los  gastos  a  cambio  de  
un   mayor   porcentaje   de   participación   en   beneficios,   deben  
establecerse   mecanismos   que   concreten   a   quién   corresponde   la  
decisión   sobre   la   parte   que   corre   con   los   gastos   y   en   qué  
condiciones,   y   que   garanticen   que   existe   un   equilibrio   adecuado  
entre   el   ahorro   que   supone   para   la   universidad   que   el   inventor  
asuma   los   gastos   y   el   importe   de   los   beneficios   que   deja   de  
percibir  en  ese  caso.  

b. Importe   de   los   beneficios:   en   otros   casos672,   las   cuotas   de  
participación   en   beneficios   que   corresponden   a   universidad   e  
inventor   varían   atendiendo   al   importe   de   los   mismos.  
Consideramos  que   la  determinación  del   porcentaje  de   beneficios  
correspondiente  a   la  universidad  en  función  del   importe   total  de  
los   beneficios   que   se   obtengan   es   una   idea   acertada   porque  

                                                                                                 
672  U.  de  Barcelona,  Rovira  i  Virgili  y  Zaragoza.  
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manteniendo   el   incentivo   económico   para   el   inventor,   permite  
ajustarlo   cuando   el   importe   de   beneficios   así   lo   aconseje.      Sin  
embargo,  resulta  difícil  de  entender  que  en  los  casos  en  los  que  se  
contempla   esta   posibilidad,   la   solución   adoptada   sea  
contradictoria,  de  forma  que  a  beneficios  de  mayor  importe  en  las  
universidades   de   Barcelona   y   Rovira   i   Virgili   se   incrementa   el  
porcentaje  correspondiente  a  la  universidad,  en  tanto  que  en  la  U.  
de   Zaragoza   ante   la   misma   situación   aumenta   el   porcentaje   de  
beneficios  correspondiente  al  inventor.     En  nuestra  opinión,  debe  
garantizarse   al   inventor   un   porcentaje   de   participación   en  
beneficios   hasta   un   importe   determinado,   pero   atendiendo   a   la  
importancia   de   los   recursos   económicos   y   materiales  
proporcionados   por   la   universidad   y   al   interés   general   en   que  
exista   un   adecuado   retorno   a   la   sociedad  de   las   inversiones   que  
financian   la   investigación,   es   razonable   que,   si   se   supera   cierto  
importe   de   beneficios,   el   porcentaje   correspondiente   a   la  
universidad   aumente   gradualmente,   a   costa   del   porcentaje   del  
inventor.  

c. Carácter  de  la  invención  o  extensión  internacional  de  la  misma:  la  
U.   de   Alicante   prevé   un   régimen   de   participación   en   beneficios  
distinto  en  caso  de  extensión  internacional  de  la  patente,  de  forma  
que   en   ese   caso   renuncia   al   50%   de   los   beneficios   que   le  
corresponderían   en   caso   de   que   el   inventor   asuma   los   costes   de  
protección.    Aunque  no  se  especifica,  cabe  entender  que  se  refiere  
exclusivamente   a   los   costes   de   la   extensión   internacional   de   la  
patente.    Por  su  parte,  la  U.  de  La  Laguna  modifica  el  régimen  de  
distribución  de  beneficios  en  función  del  carácter  de  la  invención,  
de   forma   que   reduce   al   20%   el   porcentaje   correspondiente   a   la  
universidad   en   el   caso   de   invenciones   que   no   deriven   de  
programas   o   contratos  de   investigación.      En  ninguno  de   los  dos  
casos  encontramos  razones  que  justifiquen  la  necesidad  de  variar  
el   porcentaje   de   participación  de   beneficios   correspondiente   a   la  
universidad.    Si  bien  en  el  caso  de  la  extensión  internacional  de  la  
patente   es   obvio  que   el   importe  de   los   costes  de  protección   será  
considerablemente   mayor,   pensamos   que   son   de   aplicación   los  
argumentos   esgrimidos   en   el   apartado   a.   anterior   sobre   la  
conveniencia  de  que  los  costes  de  protección  sean  asumidos  por  la  
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universidad.      En   lo   que   respecta   a   la   previsión   de   la   U.   de   La  
Laguna,  la  invención  es  el  resultado  de  una  labor  de  investigación  
sostenida   con   fondos   de   la   universidad   (y   en   su   caso   de   otras  
instituciones,  que  podrían  tener  el  derecho  que  corresponda  sobre  
su   titularidad),   razón   por   la   cual   no   se   justifica   la   variación   del  
porcentaje   de   beneficios   que   le   corresponda   a   ésta   en   el   caso  de  
invenciones   no   derivadas   de   programas   o   contratos   de  
investigación.  

d. A  determinar  en  cada  caso  por  la  universidad:    en  la  U.  de  Sevilla,  
se  determina  un  porcentaje  máximo,  que  garantiza  al   inventor  el  
50%   de   los   beneficios,   que   podrán   aumentar   a   criterio   de   la  
universidad.   Nos   parece   necesario   que   las   circunstancias   y  
términos   en   los   que   puede   modificarse   el   porcentaje   de  
distribución   de   beneficios   estén   determinados   en   la   normativa  
universitaria   que   regula   la   PI,   puesto   que   en   otro   caso   podrían  
resolverse   de   forma   distinta   situaciones   similares,   sin   que   exista  
justificación  para  ello.     Por  esta  razón,  no  consideramos  acertada  
la  previsión  de  reparto  de  beneficios   limitada  a  un  porcentaje  en  
términos  de  mínimo  o  máximo.  

A  la  vista  de  todo  lo  anterior,  opinamos  que  el  régimen  de  distribución  
de   beneficios   entre   la   universidad   y   el   inventor   debe   atribuir   a   cada   uno   de  
ellos,   con   carácter   general,   porcentajes   sobre   el   60   y   40   por   ciento  
respectivamente,   en   atención   a   la   importancia   cualitativa   del   papel   que   cada  
parte   juega  en  el  proceso  de  obtención  de   la   invención  y  de  explotación  de   la  
patente.    Con  esta  distribución,  se  consigue  un  equilibrio  entre  los  intereses  de  
ambas  partes.  

Determinado   el   porcentaje   general,   la   posibilidad   de   efectuar  
modificaciones   tiene   sentido,   a   nuestro   juicio,   en   el   caso   de   que   se   vincule   al  
importe  de  los  beneficios,  y  siempre  que  la  modificación,  a  partir  de  un  importe  
determinado,   incremente   gradualmente   el   porcentaje   correspondiente   a   la  
universidad.      Por   el   contrario,   no   es   conveniente,   según   nuestro   parecer,   la  
minoración  del  porcentaje  de  beneficios  correspondiente  a  la  universidad  por  la  
participación   del   inventor   en   los   gastos.      En   todo   caso,   si   esta   previsión   se  
incorpora,  debe  ser  con  la  garantía  de  que  no  ocasione  perjuicio  económico  a  la  
universidad.    
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V.2.4.5. La  distribución  y  la  aplicación  interna  de  los  beneficios.  

Sobre   la   parte  de   los   beneficios   que   recibe   la   universidad,   en  no  pocos  
casos,   las   normas   de   las   universidades   incorporan   previsiones   para   su  
asignación   total   o   parcial   a   determinadas   unidades   internas.   Por   otra   parte,  
cuando   el   reparto   de   los   beneficios   entre   unidades   internas   no   es   total,  
encontramos  universidades  que  concretan  la  finalidad  a  la  que  se  va  a  destinar  
la  parte  sobrante  de  beneficios.  En  este  apartado,  vamos  a  revisar  la  distribución  
que,  a  nivel   interno,  efectúan   las  universidades  de   los  beneficios  que  obtienen  
mediante  la  explotación  de  sus  patentes,  así  como  la  finalidad  a  la  que  dedican  
los  fondos  no  asignados  a  unidades  internas  concretas.  

V.2.4.5.1. Distribución  interna  de  beneficios  

En   lo   que   se   refiere   a   la   distribución   interna  de   los   beneficios,   interesa  
conocer  su  alcance  y  el  importe  de  los  beneficios  que  se  distribuyen,  así  como  la  
tipología   de   las   unidades   beneficiadas.      De   la   revisión   de   las   normativas,   se  
desprende  lo  siguiente:  

A) Treinta  y  una  universidades  prevén  que  parte  de  los  beneficios,  o  el  total  
de  los  mismos,  se  transfiera  a  unidades  concretas  de  la  universidad673.    El  
importe   de   los   beneficios   que   se   distribuyen   se   encuentra  
mayoritariamente   alrededor   del   50%   del   correspondiente   a   la  
universidad,  con  algunas  excepciones674.  

La   previsión   de   un   porcentaje   de   beneficios   a   distribuir   entre  
determinadas  unidades  permite  garantizar  que,   al  menos   en   la  medida  
en  que  existan,  dichas  unidades  accederán  a  los  beneficios  derivados  de  
la  explotación  de  patentes.    No  obstante,  en  contrapartida,  la  universidad  
pierde   la   capacidad   de   distribuir   estos   fondos   de   acuerdo   con   otros  
criterios  de  asignación  de  recursos.  Teniendo  en  cuenta  que  hablamos  de  
beneficios   que   se   obtienen   de   la   explotación   de   patentes,   encontramos  
recomendable   que   se   establezca   un   compromiso   para   que   parte   de  
dichos  fondos  repercuta  en  el  presupuesto  de  las  unidades  relacionadas  

                                                                                                 
673  Prevén  la  participación  de  unidades  internas  en  los  beneficios  las  universidades  de  A  Coruña,  Alcalá,  Autònoma  de  
Barcelona,  Barcelona,  Burgos,  Cantabria,  Carlos  III,  Córdoba,  Girona,  Granada,  Huelva,  Illes  Balears,  Jaén,  Jaume  I,  La  
Laguna,   León,   Lleida,   Málaga,   Miguel   Hernández,   Murcia,   Oviedo,   Pablo   de   Olavide,   País   Vasco,   Politècnica   de  
Catalunya,   Pompeu   Fabra,   Rey   Juan  Carlos,   Santiago   de   Compostela,   Sevilla,   València   Estudi  General,   Valladolid   y  
Vigo.      
674   Las   universidades   que   distribuyen   internamente   beneficios   en   porcentajes   claramente   diferentes   al   50%   son:  
Barcelona  (distribuye  el  84%),  Burgos  (80%),  Cantabria  (20%),  Carlos  III  (61%),  Girona  (70%),  Granada  y  Murcia  (38%)  y  
Vigo  (70%).  
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con  la  obtención  de  las   invenciones  y   la  protección  y  explotación  de  las  
mismas.    Sin  embargo,  dicho  compromiso  no  debería  efectuarse  sobre  un  
porcentaje   excesivo   de   los   ingresos   porque   en   ese   caso   se   elimina   el  
margen   de   maniobra   para   que   la   universidad   pueda   distribuir   los  
recursos   que   obtiene   por   esta   vía   en   función   de   las   necesidades   del  
momento,      según   la   estrategia   que   haya   determinado   su   equipo  
directivo.      En   este   sentido,   no   nos   parece   razonable   que   el   porcentaje  
asignado  a  las  unidades  productoras  sea  superior  al  50%,  y  en  todo  caso  
con   la  posibilidad  de  que   la  universidad  pudiera  acordar  un  porcentaje  
menor  cuando  las  circunstancias  del  caso  así  lo  aconsejen.  

B) Sobre   la   tipología  de   las  unidades  beneficiadas,  se  observan  numerosos  
tipos  distintos  que  pueden  encuadrarse  en  dos  tipologías  genéricas,  que  
agrupan  a  las  unidades  internas  relacionadas  con  la  investigación675  por  
una  parte  y  a  las  unidades  de  gestión676  por  otra.  

En  diecinueve  casos,   los  beneficios  asignados  de  manera  expresa  
en   la   normativa   se   destinan   exclusivamente   a   unidades   internas  
relacionadas  con  la  investigación677  y  en  doce  casos  se  extienden  también  
a   unidades   de   gestión,   de   entre   las   que   destaca   el   fondo   de  
mantenimiento  de  patentes,  previsto  en  siete  de  los  casos678.  

Nos  parece  acertado  que  los  beneficios  que  la  universidad  obtiene  
de   la   explotación   de   una   patente   los   redistribuya   principalmente   entre  
aquellas  unidades  que  han  jugado  un  papel  activo  en  la  obtención  de  la  
invención  patentada,  porque,  de  una  parte  recompensa  la  creación  y,  de  
otra,   genera   para   estas   unidades   fondos   adicionales   que   estimulan   el  
desarrollo  de  nuevas  investigaciones.    La  asignación  de  fondos  derivados  
de   los   beneficios   a   las   unidades   de   gestión   nos   merece   otra  
consideración.   Pensamos   que   estas   unidades   deben   disponer   de   un  
                                                                                                 

675  A  estos  efectos,  se  han  considerado  unidades  relacionadas  con  la  investigación  las  siguientes:  centros,  departamentos,  
grupos  de  investigación,  estructuras  de  investigación,  institutos  de  investigación  y  vicerrectorados  de  investigación.  
676  Como  unidades  de  gestión,  atendiendo  a  la  función  de  apoyo  que  realizan  en  el  proceso  relacionado  con  la  obtención  
y  protección  de  la  invención,  se  tratan  las  entidades  gestoras,  los  fondos  de  mantenimiento  de  patentes,  las  oficinas  de  
transferencia  de  resultados  de  investigación,  el  rectorado  y  los  servicios  centrales  de  investigación.  
677   Las   universidades   que   otorgan   participación   en   beneficios   exclusivamente   a   las   unidades   de   investigación   son:  
Alcalá,  Cantabria,  Córdoba,  Granada,  Huelva,   Illes  Balears,   Jaén,   Jaume   I,  León,  Málaga,  Miguel  Hernández,  Murcia,  
Pablo  de  Olavide,  Politècnica  de  Catalunya,  Pompeu  Fabra,  Rey  Juan  Carlos,  Santiago  de  Compostela,  Sevilla  y  València  
Estudi  General.    A  estas  habría  que  añadir  la  Politècnica  de  València  en  el  caso  de  que  las  estructuras  de  investigación  
relacionadas  con  la  invención  participen  en  los  gastos  derivados  de  la  protección.    
678   Las   universidades   que   otorgan   participación   en   beneficios   a   unidades   de   gestión   son:   A   Coruña,   Autònoma   de  
Barcelona,  Barcelona,  Burgos,  Carlos   III,  Girona,  La  Laguna,  Lleida,  Oviedo,  País  Vasco,  Valladolid  y  Vigo.     De  ellas,  
Autònoma  de  Barcelona,  Barcelona,  Burgos,  Carlos  III,  Girona,  Lleida  y  Oviedo  financian  con  dichos  recursos  un  fondo  
de  mantenimiento  de  patentes.    
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presupuesto  de  funcionamiento  garantizado  por  la  universidad  de  forma  
suficiente   para   llevar   a   cabo   su   labor.      Teniendo   en   cuenta   que   el  
mantenimiento  de  una  patente  puede   resultar   costoso,   la  asignación  de  
parte   de   los   beneficios   al   fondo   de   mantenimiento   de   patentes   que  
prevén   algunas   universidades   es   una   opción   interesante   para  
complementar   la   aportación  que   realiza   la  universidad   con   cargo  a   sus  
presupuestos   generales.      No   obstante,   consideramos   que   los   recursos  
necesarios   para   gestionar   la   protección   de   la   propiedad   industrial   que  
pertenezca  a   la  universidad  deben  estar  garantizados  en   todo  caso,  con  
independencia   de   que   se   obtengan   más   o   menos   beneficios   de   su  
explotación.  

V.2.4.5.2. Aplicación  de  los  beneficios  

Por   lo   que   respecta   a   la   aplicación   de   la   parte   de   beneficios   que   la  
universidad   no   asigna   a   unidades   internas   determinadas,   encontramos   que  
veinte  universidades  contienen  previsiones  relativas  a  las  finalidades  concretas  
a  las  que  se  destinan,  en  todo  o  en  parte,  esos  beneficios.    Conviene  resaltar  que  
en  nueve  casos  esta  previsión  es  meramente  informativa  puesto  que  se  limita  a  
declarar   que   los   beneficios   se   incorporarán   al   presupuesto   general   de   la  
universidad   o   se   destinarán   a   la   finalidad   que   libremente   decida   ésta.      En  
consecuencia,  once  universidades  concretan  una  tipología  de  gasto  determinada  
como   destino   para   los   fondos   que   reciben   de   la   explotación   de   patentes679.    
Podemos  diferenciar  dos   tipologías  de  gasto,  atendiendo  a   la  actividad  que  se  
financia:   los   gastos   de   investigación680,   más   relacionados   con   la   actividad  
generadora  de  invenciones,  y  los  gastos  referidos  a  la  gestión  de  las  mismas681.  

A) Son  pocos   los   casos   en  que   los   ingresos  por   explotación  de  patentes   se  
destinan   a   actividades   de   investigación682.   Sin   embargo,   en   el   mismo  
número  de  casos,  un  elevado  porcentaje  de  los  ingresos  correspondientes  
a  la  universidad  puede  asignarse  al  presupuesto  de  investigación  de  los  

                                                                                                 
679  Alcalá,  Alicante,  Carlos  III,  Granada,  Murcia,  Pablo  de  Olavide,  País  Vasco,  Politècnica  de  Catalunya,  Politècnica  de  
València,  Pompeu  Fabra  y  Rey  Juan  Carlos.  
680  Se  consideran  los  créditos  destinados  a  actividades  de  investigación  y  los  que  se  destinan  al  presupuesto  de  I+D  de  
los  inventores.  
681  En  este  tipo  de  gastos,  encontramos  los  relacionados  con  el  fomento  de  la  protección  y  transferencia  de  resultados  de  
investigación  o  con  la  adquisición  y  mantenimiento  de  derechos  de  propiedad  industrial.  
682  Universidades  de  Granada  y  Murcia.  
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inventores,   en   el   caso   de   que   contribuyan   a   los   costes   de   obtención   y  
mantenimiento  de  la  patente683.  

La   aplicación   de   estos   ingresos   a   los   capítulos   de   gastos  
relacionados   con   la   investigación   podría   parecer   un   incentivo   para   la  
actividad   investigadora  y,  por   tanto,  un   revulsivo  para  el  desarrollo  de  
nuevas   invenciones.      Sin   embargo,   estamos  hablando  del  porcentaje  de  
beneficios  que  corresponde  a  la  universidad,  que  en  la  mayoría  de  casos  
ha   distribuido   parte   de   dichos   beneficios   entre   unidades   internas.    
Pensamos   que   se   trata   de   importes   poco   significativos   para   el  
presupuesto   investigador   de   la   universidad   y   que,   por   tanto,   la  
capacidad   de   estímulo   que   tienen   estas   previsiones   es   baja.      Por   otra  
parte,  disposiciones  de  este   tipo  comprometen  la  capacidad  de  decisión  
del  equipo  directivo  de  la  institución.    En  consecuencia,  nuestra  opinión  
es   que   no   debiera   darse   un   carácter   finalista   a   los   fondos   que  
correspondan   a   la   universidad   provenientes   de   la   explotación   de  
patentes,  sino  que  el  destino  de  estos  fondos  debería  ser  el  presupuesto  
general   de   la   universidad   y   su   asignación   a   la   tipología   de   gastos   que  
corresponda,  según  la  estrategia  de  asignación  presupuestaria  aprobada  
por  la  institución.  

En   lo   que   afecta   a   la   cesión   de   beneficios   al   presupuesto  
investigador  de  los  inventores,  vinculada  a  la  contribución  de  estos  a  los  
costes,  nuestra  posición  está,  en  líneas  generales,  expuesta  en  el  apartado  
correspondiente  al  régimen  de  distribución  de  beneficios684.    En  el  mismo  
indicábamos   que   tiene   lógica   que   la   universidad   ceda   parte   de   los  
beneficios  a  cambio  de  asumir  menores  costes  y  riesgos,  siempre  que  los  
mecanismos   para   llevar   a   cabo   esa   cesión   estén   establecidos   de   forma  
que   garanticen   que   la   misma   es   económicamente   equilibrada   y   no  
perjudica   los   intereses   económicos   de   la   universidad.      No   obstante   lo  
anterior,  la  figura  que  estamos  viendo  en  este  apartado  tiene  las  ventajas  
de  que  la  cesión  se  acuerda  expresamente  por   la  universidad  para  cada  
caso,   en   el   porcentaje   que   considere   adecuado,   y   su   destino   es   el  
presupuesto   investigador   de   los   inventores,   no   su   enriquecimiento  
personal.    En  este  sentido,  esta  opción  es  preferible  a  la  modificación  del  

                                                                                                 
683   Así   lo   prevén   las   universidades   de  Alcalá   y   Pablo   de  Olavide,   con   porcentajes   de   hasta   el   70   y   el   80   por   ciento,  
respectivamente.  
684  Apartado  V.2.4.4.  
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porcentaje   de   distribución   de   beneficios   entre   universidad   e   inventor,  
vinculada  a  la  participación  de  este  en  los  costes.  

B) Sobre  la  aplicación  de  beneficios  a  gastos  relacionados  con  el  fomento  de  
la   protección   y   transferencia   de   resultados   de   investigación   o   con   la  
adquisición  y  mantenimiento  de  derechos  de  propiedad  industrial,  viene  
contemplado   en   la   normativa   de   algunas   universidades685.      Se   trata   de  
una  forma  de  destinar  recursos  a  la  cobertura  del  gasto  originado  por  las  
actividades   de   gestión   de   la   propiedad   industrial.      Sin   embargo,  
entendemos   que   el   coste   de   las   actividades   relacionadas   con   la  
transferencia   de   resultados   de   investigación   y   derechos   de   propiedad  
industrial  debe   estar  previsto   en  un  apartado   específico  de  gastos  para  
esta   finalidad,   con  una  dotación  suficiente  aportada  por  el  presupuesto  
de   la   universidad   y   que   no   se   encuentre   por   tanto   directamente  
vinculada   a   la   obtención   de   fondos   derivados   de   la   explotación   de   las  
patentes.    Sin  perjuicio  de  ello,  una  vez  garantizado  el  mínimo  necesario,  
cualquier  aportación  adicional  que  mejore  la  capacidad  de  transferencia  
de  resultados  de  investigación  de  la  universidad  puede  resultar  positiva.    
En   consecuencia,   en   nuestra   opinión,   la   previsión   de   asignación   de  
fondos   destinados   a   las   actividades   de   gestión   mencionadas   sólo   es  
adecuada   cuando   tiene   el   carácter  de  dotación  adicional,   que  mejora   el  
presupuesto  general  destinado  a  este  fin.  

Por   todo   lo   anterior,   consideramos   que,   en   lo   que   respecta   a   la  
distribución   de   los   beneficios   obtenidos   por   la   universidad,   conviene   que   las  
universidades   recompensen   la   actividad   de   las   unidades   investigadoras  
relacionadas  con  la  producción  de  la  investigación,  pero  sin  exceder  del  50%  del  
beneficio   obtenido,   porcentaje   que   debe   poder  modificarse   a   la   baja   en   casos  
justificados.  

Sobre   la   aplicación   de   aquella   parte   de   beneficios   no   asignada   a  
unidades,  la  universidad  puede  estimular  la  participación  de  los  investigadores  
en   los   costes,   a   cambio   de   una   cesión   parcial   de   los   beneficios   para   su  
presupuesto  investigador,  que  resulte  equilibrada  con  la  ventaja  obtenida  por  la  
universidad.    Fuera  de  esta  finalidad,  conviene  que  los  ingresos  por  beneficios  
se   integren   en   el   presupuesto   general   de   la   universidad   y   se   ajusten   a   los  
criterios   de   asignación   presupuestaria   que   con   carácter   general   establezca   la  

                                                                                                 
685  Alicante,  Carlos  III,  País  Vasco,  Politècnica  de  València,  Pompeu  Fabra  y  Rey  Juan  Carlos.    En  el  caso  de  la  Politècnica  
de  Catalunya  se  indica  la  posibilidad,  a  través  de  una  asignación  a  los  inventores.  
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institución.     En   todo  caso,   cuando   la  universidad  prevea  destinar  parte  de   los  
beneficios   a   actividades   de   fomento   y   transferencia   de   resultados   de  
investigación,   debe   hacerlo   como   dotación   adicional   que   mejore   los   fondos  
destinados  a  este   fin,  que  con   independencia  de  esta  aportación  adicional  han  
de  resultar  suficientes.  

Tabla  16.  Comparativa  de  las  previsiones  sobre  beneficios  de  explotación  de  patentes,  
contenidas  en  normativa  aprobada  por  las  universidades  

  
(#)  Universidad  sin  normativa  específica  sobre  PI  
Fuente:  elaboración  propia  
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Leyenda  
Un ivers idad  
 RDC I :  Régimen diferente por el carácter de la invención 
 RDSE I :  Régimen diferente si extensión internacional de la protección 
 SG :  Según gastos 
 S IM :  Según importe 
D is tr ibuc ión  in terna  (%)  
 C :  Centro 
 D :  Departamento 
 EG :  Entidad gestora 
 E I :  Estructuras de investigación relacionadas 
 FEDP I :  Fondo específico para derechos de propiedad industrial 
 G :  Grupo de investigación 
 I :  Instituto de investigación 
 OTR I :  Oficina de transferencia de resultados de investigación 
 R :  Rectorado 
 SC I :  Servicios centrales de investigación 
 V I :  Vicerrectorado de Investigación 
 S in  as ignar :  Porcentaje correspondiente a la universidad en general, sin asignación a unidad específica 
 Ap l icac ión  de  bene f ic ios  s in  as ignar  
  FPTR I :  Fomento de la protección y transferencia de resultados de investigación 
  GRDP I :  Gastos relacionados con derechos de propiedad industrial 
  I I :  Ingresos para investigación 
  L :  Libre 
  PGU :  Presupuesto general de la universidad 
  P ID I :  Presupuesto I+D de los inventores 
Inventor   
 NC3 :  Derechos económicos no cedibles a terceros 
 RDC I :  Régimen diferente por el carácter de la invención 
 RDSE I :  Régimen diferente si extensión internacional de la protección 
 SG :  Según gastos 
 S IM :  Según importe 
     

Notas  
1  No pueden cederse a terceros, excepto acuerdo de la universidad, disposición legal o resolución judicial o administrativa 
2  Hasta el 70% del 25% de beneficios sin asignación puede revertir en el presupuesto de I+D de los inventores, del grupo de 

investigación o del departamento 
3  Decide el Vicerrectorado de Investigación, una vez cubiertos los gastos 
4  La universidad puede subvencionar a los inventores hasta un 10,3% para actividades de promoción o internacionalización de la patente 
5  Según la normativa "en caso necesario" 
6  La universidad puede pactar con el inventor una participación 
a  En su defecto para el departamento 
b  La universidad percibe el 40% si asume los gastos, el 20% si los asume el inventor(es). El porcentaje para el inventor pasa del 60 al 

80% si asume los gastos 
c  Si el importe de los beneficios supera los 500.000 euros, el 50% de la universidad se eleva a un 60%, la entidad gestora recibe un 10% 

(en lugar del 7%) y queda en manos de la universidad, sin asignación, el 15% (en lugar del 8%).  En ese mismo caso, al inventor le 
corresponde el 40% (en lugar del 50%) 

d  El Vicerrectorado de Investigación decide el destino de estos beneficios con total libertad 
e  En caso de que la universidad asuma los gastos, los porcentajes serán del 65% para la universidad y 35% para el inventor.  Si los 

gastos se comparten al 50% con el departamento o instituto, se distribuirán de la misma manera los beneficios entre universidad e 
inventor.  Si el departamento o instituto asume por completo los gastos, la distribución será 30-70.  La distribución interna de 
beneficios también sufre variaciones en caso de gastos compartidos o asumidos por el departamento o instituto 

f  En caso de que el inventor o grupo de investigación asuma los gastos, la distribución será del 20% para la universidad y el 80% para el 
inventor 

g   En su defecto para el departamento, indicándose que deben destinarse a investigación 
h   Mientras esté en activo o en otra situación administrativa y durante la jubilación 
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i  Grupo o departamento 
j  Se indica expresamente la posibilidad de transferirlo al grupo de investigación 
k  Departamento o instituto 
l  En el caso de invenciones no derivadas de contratos, corresponderá el 20% para la universidad, el 10% para la OTRI y el 70% para el 

inventor 
m  El reparto será a partes iguales si asume la universidad los gastos, pero si los asume el grupo de investigación, al inventor le 

corresponderá el 80% de los beneficios. En este caso, la distribución interna no varía en cuanto a unidades, pero su importe se reduce 
en la misma proporción 

n  Hasta el 80% del importe correspondiente a la universidad podrá asignarse al presupuesto del investigador inventor si participa en los 
coste de protección 

ñ  Habrá de emplearse con criterios redistributivos 
o  La normativa prevé el "especial reconocimiento universitario" para el inventor si renuncia total o parcialmente a su derecho de 

participación en beneficios 
p  Hasta el 50% del importe correspondiente a la universidad podrá asignarse al presupuesto del investigador inventor si participa en los 

coste de protección 
q  En el caso de beneficios derivados de invenciones realizadas con otras entidades, la distribución se pactará en el contrato 
r  Si la invención ha sido resultado de trabajos docentes, los alumnos inventores recibirán, al menos, el 70% de este importe 
s  Hasta un 50% de ese importe puede destinarse a las estructuras de investigación que han intervenido en la invención, en función de su 

colaboración en los gastos relacionados con la patente 
t   Este porcentaje puede reducirse hasta el 1% mediante acuerdo expreso con el inventor, en favor de la estructuras de investigación 

relacionadas con la invención, con lo que la universidad podría recibir hasta el 99% en total 
u  El inventor puede destinar este importe a actividades de investigación de su grupo 
v  La universidad no percibe nada si los beneficios no superan los 6.000€. Le corresponderá el 20% en beneficios entre 6.001 y 12.000 €, 

el 50% si el beneficio es superior a ese importe hasta 18.000 € y el 66% si supera los 18.000 €.  Al inventor le corresponde la 
diferencia hasta el 100% 

w Se establece con carácter de máximo y mínimo para universidad e inventor, respectivamente 
x  Departamento, grupo de investigación o instituto 
y  Con carácter previo al cálculo de los beneficios, la universidad se reserva un 10% de los beneficios brutos en concepto de gastos de 

gestión 
z  El porcentaje correspondiente a la universidad se reduce un 2% si los beneficios superan los 300.000 €, y un 1% más por cada 100.000 

€ de beneficios que excedan de 400.000, hasta alcanzar el tope mínimo del 30% de beneficios.  El porcentaje correspondiente al 
inventor sufre la variación inversa en estos casos 

  

V.2.5. RECAPITULACIÓN  

Tras   el   análisis   pormenorizado   de   la   situación   que   se   observa   en   las  
normativas   universitarias   sobre   propiedad   industrial,   teniendo   en   cuenta   los  
argumentos   indicados  y   los  posicionamientos  adelantados  en  cada  uno  de   los  
correspondientes   apartados,   podemos   concluir   que   las  mejores   opciones   para  
cada  uno  de  los  diferentes  aspectos,  serían  las  siguientes:  

A) Titularidad  de  la  invención.  

Para  la  determinación  de  la  titularidad  de  la  obtención,  no  resulta  
asimilable  el  régimen  jurídico  aplicable  a  cualquier  tipo  de  inventor  que  
obtenga   una   invención   en   el   ámbito   de   la   universidad.   En   el   caso   de  
invenciones   desarrolladas   por   personal   con   funciones   docentes   o  
investigadoras,   personal   contratado   para   investigar   o   personal  
investigador   en   formación,   el   régimen   de   aplicación   ha   de   ser,   con  
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carácter   general,   el   previsto   por   la   LP   para   la   figura   del   profesor  
universitario.      No   obstante,   habrá   de   preverse   que   para   el   personal  
investigador   en   formación   se   estará   a   lo  que  prevea   la   correspondiente  
convocatoria,  tal  como  establece  el  RD  63/2006,  por  el  que  se  aprueba  su  
Estatuto.  

Las  invenciones  desarrolladas  por  el  personal  de  administración  o  
servicios   han   de   sujetarse   al   régimen   de   las   invenciones   laborales  
previsto  por  la  LP.  

Las   invenciones   obtenidas   por   personal   no   contratado   deben  
regularse  por  lo  pactado  en  un  acuerdo  que  debe  suscribirse  con  carácter  
previo  a   la  participación  de  este  personal.     El  planteamiento  general  ha  
de  ser   la  cotitularidad.     La  universidad  procurará  obtener   la  cesión  por  
parte   del   inventor,   a   cambio   de   una   indemnización   o   del   derecho   a  
participar  en  beneficios.  

Los  becarios  o   estudiantes   serán   titulares  de   las   invenciones  que  
obtengan,   excepto   que   haya   participado   en   las   mismas   personal   de   la  
universidad  o  se  hayan  utilizado  medios  de  ésta,  en  cuyo  caso  se  preverá  
la  cotitularidad  en  proporción  a  la  aportación  de  cada  parte.  

Las   invenciones   que   se   deriven  de   contratos   se   regularán  por   lo  
establecido   en   los   mismos,   correspondiendo   la   distribución   de   la  
titularidad   entre   las   partes,   en   función   de   su   aportación,   cuando   el  
contrato  no  prevea  nada  al  respecto.  Por  su  parte,  en  el  caso  de  convenios  
o   acuerdos   con   otras   entidades,   se   repartirá   la   titularidad   entre   las  
instituciones,  según  el  grado  de  participación  de  cada  una.  En  el  caso  de  
invenciones  derivadas  de  programas  marco  de  investigación,  se  estará  a  
las  condiciones  establecidas  en  el  mismo.  

La   titularidad   sobre   una   invención   debe   cederse   a   su   autor   de  
forma  automática   cuando   la  universidad  manifieste  no   tener   interés   en  
solicitar  su  protección  o  cuando,  transcurrido  el  plazo  para  ello,  no  haya  
manifestado   nada   al   respecto.   La   cesión   al   inventor   se   efectuará   con  
reserva   de   una   licencia   de   explotación   gratuita,   intransferible   y   no  
exclusiva,  que  debe  limitarse  a  su  uso  docente  o  investigador  cuando  el  
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inventor  ceda  la  patente  a  un  tercero,  y  con  derecho  a  la  participación  en  
los  beneficios  derivados  de  la  explotación686.  

Deberían   acercarse   posturas   en   cuanto   al   porcentaje   de  
participación  en  beneficios  que  corresponde  a  la  universidad  en  caso  de  
cesión,   cuya   dispersión   actual   no   se   justifica.     Un   porcentaje   adecuado  
estaría,  con  carácter  general,  entre  el  20  y  el  30  por  ciento,  modificable  en  
casos  particulares  atendiendo  a  las  condiciones  previstas  en  la  normativa  
interna.      Si   se   modifica   este   porcentaje,   debe   garantizarse   que   la  
universidad  no  se  vea  perjudicada  económicamente.  

B) Régimen  de  derechos  y  obligaciones.  

La  universidad  ha  de   incorporar   en   su   normativa   el   régimen  de  
derechos   y   deberes   de   los   inventores.      Los   derechos   previstos   por   la  
normativa  general  no  pueden  verse  reducidos,  pero  sí  cabría  ampliar  las  
obligaciones  para  la  universidad  o  para  el  inventor,  respetando  siempre  
el  contenido  esencial  de  los  derechos  que  les  asisten.  

El   régimen   de   obligaciones   debe   acompañarse   de   las  
consecuencias   que   comporta   su   incumplimiento,   que   en   todo   caso  
tendrán  en  cuenta  los  perjuicios  causados  a  la  otra  parte.  

C) Procedimientos  de  solicitud.  

Existe   la   necesidad   de   prever   el   establecimiento   de  
procedimientos   de   trabajo   estandarizados,   que   incorporen   formularios  
tipo   y   faciliten   la   actuación   de   todos   los   participantes   en   el  
procedimiento.  

La   participación   de   expertos   externos,   en   cualquier   fase   del  
procedimiento,   ha   de   ser   posible   cuando   la   universidad   lo   considere  
justificado.  

El  plazo  de  decisión  para   resolver   sobre   la  protección  debe  estar  
limitado  a  un  máximo  de  3  meses,  produciéndose   la   cesión  automática  
de  la  solicitud  en  caso  de  silencio  administrativo.  

                                                                                                 
686  Cuando  entre  en  vigor  la  LP2015  las  universidades  que  cedan  la  invención  tendrán  que  decidir  entre  reservarse  una  
licencia  de  explotación  o  el  derecho  a  participar  en  beneficios.  
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La   universidad   ha   de   prever   los   recursos   financieros   necesarios  
para   llevar   a   cabo   la   gestión   de   su   propiedad   industrial.      Los   costes  
derivados   de   las   solicitudes   y   mantenimiento   de   patentes   deben   ser  
asumidos   inicialmente   por   la   universidad   y   compensados   con   los  
beneficios  de  explotación  que  se  obtengan,  de  acuerdo  con  el  porcentaje  
de  titularidad  que  ostente  sobre  la  invención.  

La   extensión   internacional   de   la   patente   debe   ajustarse   a   los  
supuestos   previstos,   incluyendo   el   interés   de   la   institución,   en   sentido  
amplio.      Se   considera   necesario   para   mejorar   el   proceso   de   toma   de  
decisión   la   existencia   de   un   informe   preceptivo   y   no   vinculante   de   la  
unidad   responsable   de   la   transferencia   de   tecnología,   así   como   los  
asesoramientos  que  se  estimen  adecuados.     No  debe  requerirse  acuerdo  
con  los  inventores,  aunque  debe  permitírseles  participar  en  el  proceso  de  
decisión.     La  decisión  ha  de  adoptarse  dentro  del  plazo  de  prioridad,  y  
en  caso  de  que  la  universidad  decida  no  llevar  a  cabo  la  extensión  debe  
cederse   el   derecho   al   inventor,   con   reserva   de   licencia   y   derecho   a  
participar   en   beneficios687,   en   las  mismas   condiciones   que   en   el   ámbito  
nacional.  

Los  costes  de  la  extensión  internacional  se  asumirán  por  el  tercero  
interesado,  cuando  exista.    En  su  defecto,  seguirán  el  mismo  régimen  que  
para  la  patente  nacional.  

Cuando   se   decida   el   abandono   de   la   patente   para   un   ámbito  
territorial,  debe  ofrecerse  la  cesión  del  derecho  al  inventor,  con  la  reserva  
de  licencia  y  derecho  a  beneficios  en  las  condiciones  mencionadas.  

La   competencia   para   la   decisión   sobre   la   protección   de   una  
invención   o   su   extensión   internacional   debe   residir   en   un   órgano  
colegiado   dependiente   del   Consejo   de   Gobierno,   en   el   que   tendrá   que  
haber   representación  de   los   inventores,  del   colectivo  de   investigadores,  
del  órgano  encargado  de  la  gestión  de  la  transferencia  de  tecnología  y  del  
Consejo  Social.    Este  órgano  debe  disponer  de  un  informe  preceptivo  del  
órgano  gestor  de  la  transferencia  de  tecnología  y  ha  de  poder  recurrir  al  
asesoramiento  que  estime  pertinente.  

                                                                                                 
687  Opciones  entre  las  que  habrá  que  elegir  cuando  se  encuentre  vigente  la  LP2015.  
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La   decisión   sobre   el   abandono   o   cesión   de   derechos   debería  
corresponder   al   Consejo   de   Gobierno,   con   el   visto   bueno   del   Consejo  
Social,  a  propuesta  informada  del  órgano  que  decide  sobre  la  protección.  

Las  universidades  deben  organizar  la  gestión  y  explotación  de  su  
propiedad   industrial   alrededor   de   la   oficina   de   transferencia   de  
resultados  de  investigación,  que  actuará  en  coordinación  y  colaboración  
con   el   resto   de   OTRI   que   conforman   la   red   estatal,   en   beneficio   del  
conjunto.    Tomando  como  base  este  modelo,  conviene  impulsar  acciones  
de  capacitación  del  personal,  como  la  movilidad  entre  oficinas  gestoras  o  
la   formación   específica   en   los   temas   de   su   competencia,   así   como  
plantearse,   a   nivel   experimental,   fórmulas   de   gestión   compartida   de  
carteras  de  DDPI  entre  varias  instituciones.  

D) Explotación.  

Las   universidades   deben   comprometerse   sin   ambages   con   la  
difusión   de   los   resultados   de   la   investigación   y   la   promoción   de   su  
explotación.      Han   de   posibilitar   la   explotación   de   sus   invenciones   a  
través  de  cualquiera  de  las  figuras  jurídicamente  admisibles,  de  la  forma  
más   propicia   al   interés   público   y   que   mayor   retorno   social   produzca.    
Debe   preverse   la   posibilidad   de   explotación   a   través   de   la   cesión   a  
empresas   de   base   tecnológica   y   el   ofrecimiento   de   licencias   de   pleno  
derecho  ante  la  falta  de  explotación  en  un  plazo  determinado.  

El   porcentaje   de   beneficios   de   explotación   correspondiente   al  
inventor  debería  equipararse  en  las  diferentes  universidades,  en  torno  al  
40  por  ciento.  

La  universidad  puede  redistribuir  parte  de  sus  beneficios  entre  las  
unidades  de   investigación  que   generen   las   patentes,   sin   exceder  del   50  
por  ciento.    En  todo  caso,  ha  de  garantizar  la  suficiencia  de  fondos  para  
sufragar   los   costes   de   gestión   y   mantenimiento   de   su   propiedad  
industrial.  

Las   expectativas  de   resultados  de   la   explotación  de  una  patente,  
así  como  los  realmente  obtenidos  deben  controlarse  de  forma  periódica  y  
sistemática.    En  su  caso,  podrían  motivar  el  abandono  de  la  explotación,  
ofreciéndose  previamente  al  inventor.  
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La  cesión  de  la  explotación  debe  producirse  en  todo  caso  mediante  
contraprestación   económica,   salvo   para   fines   humanitarios,   y   ha   de  
hacerse   con   garantías   suficientes   de   que   la   explotación   perdure   y   los  
derechos  económicos  de  la  universidad  no  se  vean  afectados,  incluyendo  
el  establecimiento  de  cláusulas  de  mejor  fortuna.  
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CAPÍTULO  VI. CONCLUSIONES  

1. La  revisión   llevada  a  cabo  ha  demostrado  que   las  universidades  no  
han   mantenido   una   postura   uniforme   en   cuanto   a   la   elección   del  
instrumento   utilizado   para   regular   su   propiedad   industrial.   Unas  
pocas  han  decidido  abordar  la  cuestión  en  sus  estatutos,  en  tanto  que  
la  mayoría  ha  preferido  elaborar  una  normativa  específica.  

2. Con   independencia   de   su   ubicación   en   estatutos   o   en   normativas  
internas,   el   panorama   normativo   general   es   poco   uniforme   en  
cuestiones   capitales   como   los   porcentajes   de   participación   en  
beneficios.  

3. En  la  mayoría  de  los  casos,  las  normativas  están  poco  desarrolladas  y  
en  otros  muchos  son  incompletas  y/o  confusas  en  aspectos  esenciales,  
como   la   regulación   de   la   titularidad   de   las   invenciones   llevadas   a  
cabo  por  quienes  carecen  de  la  condición  de  profesor.  

4. En   los   últimos   años   se   han   producido   cambios   en   el   entorno  
normativo   general   que   afectan   a   la   propiedad   industrial   de   las  
universidades,  especialmente  la  aprobación  de  la  Ley  24/2015,  de  24  
de   julio,  de  Patentes,  que  entrará  en  vigor  a  partir  del  1  de  abril  de  
2017.   El   entorno   social   también   ha   evolucionado,   así   como   las  
prácticas   de   gestión   y   la   propia   actividad   investigadora   que  
desarrollan   las  universidades.  Prácticamente  en  ningún  caso   se  han  
incorporado   estas   modificaciones,   principalmente   porque   las  
normativas   revisadas   fueron  aprobadas   con  anterioridad.  Todo  ello  
provoca  que  el  marco  normativo  con  que  cuentan  en  la  actualidad  la  
mayoría  de  universidades  se  encuentre  obsoleto  en  algunos  aspectos  
y   provoque   problemas   de   inseguridad   jurídica   que   aconsejan   su  
revisión.  

5. El  escenario  jurídico  universitario  que  regula  la  propiedad  industrial  
requiere  una  revisión  en  profundidad  que  lo  actualice  y  complete.  Es  
necesario  que  las  universidades  delimiten  con  claridad  el  marco  en  el  
que   van   a   desarrollar   la   función   de   generación   y   transferencia   de  
conocimiento,   debiendo   evitarse   la   omisión   de   cualquiera   de   los  
aspectos   esenciales  mencionados   en   los   apartados   correspondientes  
al  análisis  normativo.  En  el  proceso  de  generación  y  protección  de  la  
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propiedad   industrial   universitaria   participan  diversos   actores,   cuya  
intervención  requiere  un  marco  jurídico  estable  y  seguro  que  aclare  y  
garantice  las  condiciones  en  las  que  se  produce  su  participación.  Por  
una  parte,  los  investigadores  han  de  conocer  los  aspectos  que  puedan  
afectarles   relacionados   con   la   producción   de   invenciones   en   el  
ejercicio  de  sus  funciones.  Por  otra  parte,  las  empresas  que  contratan  
con   la   universidad   deben   saber   las   condiciones   en   las   que   pueden  
obtener  la  cesión  de  títulos  de  protección  industrial  o  participar  en  el  
desarrollo   de   una   investigación   con   objeto   de   resolver   problemas  
técnicos.   Por   último,   la   universidad   también   tiene   cada   vez  mayor  
conciencia  de   la  necesaria  rendición  de  cuentas  a   la  sociedad  que  la  
sustenta.  Dentro  de  esa  rendición  de  cuentas  se  incluye  la  manera  en  
que   aprovecha   los   recursos   y   lleva   a   cabo   la   difusión   de   los  
resultados   derivados   de   su   actividad.   En   nuestra   opinión,   resulta  
necesario  que  las  universidades  asuman  la   importancia  de  disponer  
de  un  marco  regulatorio  adecuado  sobre  la  propiedad  industrial  que  
producen.  La   falta  de  regulación  no  puede  sino  generar  un  entorno  
difuso   e   inseguro   y,   por   tanto,   poco   apropiado   para   desarrollar   la  
producción  y  gestión  de  la  propiedad  industrial  universitaria.  

6. Las  normativas  universitarias  serán  acertadas,  a  nuestro  entender,  en  
la  medida  en  que  se  posicionen  de  acuerdo  con  las  recomendaciones  
que  para  cada  una  de  las  cuestiones  se  han  expresado  y  sobre  las  que  
en   este   apartado   se   concluye.   Sin   perjuicio   de   ello,   para   que   una  
normativa  universitaria   sea   exhaustiva  deberá   contener   previsiones  
sobre  los  siguientes  puntos:  

〉 Aspectos   previstos   en   la   LP:   modalidades   y   cuantía   de  
participación  del   inventor   en   beneficios;   régimen   y   condiciones  
de   cesión   a   los   inventores,   que   incluyen   la   opción   sobre   la  
reserva  del  derecho  a  una   licencia  no  exclusiva,   intransferible  y  
gratuita  de  explotación  de  la  invención,  así  como  el  porcentaje  de  
beneficios   de   explotación   de   la   invención   cedida   que  
corresponda  a   la  universidad688;   condiciones  de  atribución  de   la  
titularidad  de  las  invenciones  obtenidas  en  el  marco  de  contratos  
con  terceros.  

                                                                                                 
688  Para  las  solicitudes  que  se  presenten  a  partir  del  1  de  abril  de  2017,  las  universidades  deberán  prever  los  mecanismos  
para  decidir,  en  caso  de  cesión  al  inventor,  si  optan  por  reservarse  una  licencia  de  explotación  o  bien  por  participar  en  
los  beneficios  de  explotación,  puesto  que  la  LP2015  las  configura  como  opciones  alternativas.  
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〉 Aspectos  no  previstos  en  la  LP:  

Régimen   de   atribución   de   titularidad   de   las   invenciones  
obtenidas   por   alumnos,   becarios,   personal   no   contratado,  
personal   contratado   para   investigar689   y   personal   de  
administración  y  servicios.  

Necesidad  de   incluir   en   los   contratos   o   convenios   con   terceros,  
además  del   régimen  de   atribución  de   la   titularidad,   el   régimen  
de  derechos  y  obligaciones  de  las  partes690.  

Derechos   y   deberes   del   inventor   y   de   la   universidad   y   las  
sanciones   o   consecuencias   previstas   en   caso   de  
incumplimiento691.  

Régimen  de  distribución  de  gastos  derivados  del  procedimiento  
de  solicitud  de  protección  (no  el  procedimiento,  que  resulta  más  
adecuado   remitir   a   un   desarrollo   interno   al   margen   de   la  
normativa),   así   como   el   plazo  máximo  para   que   la   universidad  
decida  si  lleva  a  cabo  la  solicitud  de  protección  y  los  efectos  que  
tendrá  el  silencio  administrativo692.  

Condiciones   que   deban   considerarse   para   decidir   la   extensión  
internacional  de  la  patente  o  su  posterior  abandono,  así  como  el  
régimen  de  asunción  de  los  costes.  

Órganos  a  los  que  se  atribuye  la  competencia  para  la  adopción  de  
las   decisiones   fundamentales   en   la  materia,   relacionadas   con   la  
protección  de  la  invención,  su  extensión  internacional  y  la  cesión  
de   derechos   sobre   la   invención   y   con   la   estructura   de   gestión  
interna   de   los   resultados   de   investigación   y   de   su   posible  
transferencia.  

                                                                                                 
689   En   la   LP2015   sí   se   incluye   la   atribución   de   la   titularidad   a   la   universidad   en   caso   de   invenciones   realizadas   por  
personal  contratado  para   investigar.  En  todo  caso,  no  existe  variación  dado  que   la  postura  que  recomendamos  con  el  
régimen  jurídico  actual  es  coincidente.  
690   Este   régimen   ha   de   incluir   expresamente   el   contenido   necesario   definido   por   la   LP2015:   derechos   de   uso   y  
explotación  comercial  de  las  invenciones  y  reparto  de  beneficios.  
691  La  LP2015  desarrolla  con  detalle  esta  cuestión,  por   lo  que  las  normativas  universitarias  deberán  tener  en  cuenta   lo  
previsto  en  la  misma.  
692   Este   aspecto  queda   resuelto   en   la  LP2015,   que   establece  un  plazo  de   tres  meses   y   la   caducidad  del  derecho  de   la  
universidad,  con  cesión  automática  al   inventor,  en  caso  de  silencio  administrativo.  Aquéllas  universidades  que  hayan  
regulado  la  cuestión  deberán  revisar  que  se  ajusta  a  las  previsiones  de  la  LP2015  antes  del  1  de  abril  de  2017.  
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Modalidades   de   explotación   de   la   patente   y   procedimiento   de  
decisión   sobre   las  mismas,   así   como   el   régimen  de   abandono  o  
cesión  de  la  explotación.  

Forma  de  distribución  interna  de  los  beneficios  obtenidos  por  la  
universidad.  

7. La   regulación  en   los  estatutos,   como  norma  básica  de  autogobierno  
de   la   universidad,   aporta   la   ventaja   de   configurar   la   generación   y  
gestión   de   propiedad   industrial   como   una   función   esencial   de   la  
organización   y   funcionamiento   de   la   institución,   dotándola   del  
mayor   rango   de   protección   posible   y   de   una   estabilidad   muy  
reforzada,   teniendo   en   cuenta   que   los   estatutos   requieren   un  
complejo  proceso  para   su  modificación.     No  obstante,  precisamente  
por  esta  dificultad  para  su  modificación,  la  inclusión  en  los  estatutos  
de   determinados   aspectos   sobre   la   propiedad   industrial   puede  
suponer   un   obstáculo   para   adaptar   el   marco   jurídico   a   cambios  
normativos   externos   o   a   nuevas   estrategias   institucionales.      En  
consecuencia,   opinamos   que   la   mejor   opción   es   incorporar   en   los  
estatutos,  por  su  mayor  vocación  de  permanencia,  el  reconocimiento  
de  los  aspectos  básicos  de  la  propiedad  industrial  previstos  en  la  LP  
que   afectan   a   las   universidades,   como   la   titularidad   de   la  
universidad  sobre  las  invenciones  de  sus  profesores,  en  los  términos  
establecidos  en  la  Ley,  el  derecho  del  autor  a  ser  reconocido  como  tal,  
la   obligación  de   comunicar   las   invenciones   y   el   derecho   genérico   a  
participar  en  los  beneficios  que  se  deriven  de  las  mismas.  

Por  otra  parte,  la  concreta  determinación  de  estos  aspectos,  la  
regulación   de   otros   aspectos   que   se   han   observado   en   algunos  
estatutos  universitarios,   como   la  posible   cesión  de   la   titularidad  de  
las   invenciones  a   los   inventores,   las  previsiones   sobre   la   titularidad  
de   las   invenciones   desarrolladas   en   el   marco   de   contratos,   la  
regulación   de   aspectos   procedimentales   o   económicos,   el  
reconocimiento   y   la   promoción   de   resultados   de   investigación  
protegibles,   la   participación   como   inventores   de   miembros   de   la  
universidad   que   carezcan   de   la   condición   de   profesor,   así   como   la  
regulación   de   cualesquiera   otras   cuestiones   en   el   ámbito   de   la  
propiedad   industrial,   por   encontrarse  más   expuestas   a   una   posible  
modificación,   derivada   de   cambios   en   la   normativa   general   o   de  
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decisiones   estratégicas   de   la   universidad,   deberían,   en   nuestra  
opinión,   remitirse   a   un   posterior   desarrollo   normativo   interno.   De  
esta  forma,  la  universidad  puede  adaptar  su  normativa  con  agilidad  
ante  cualquier  necesidad693.  

8. Sobre   la   atribución  de   la   titularidad  de   la   invención,   atendiendo   al  
tipo  de   inventor,   las  universidades  deben   respetar   el   régimen  de   la  
LP.   En   consecuencia,   será   aplicable   a   las   invenciones   que   lleven   a  
cabo   los   profesores   y   personal   asimilable   a   los   mismos   (personas  
vinculadas  laboral  o  estatutariamente  con  la  universidad,  para  la  cual  
lleven  a  cabo  funciones  de  docencia  y/o  de  investigación)  el  régimen  
especial  de  invenciones  universitarias  del  art.  20  LP,  que  establece  la  
titularidad   para   la   universidad   en   las   condiciones   indicadas   en   el  
mismo.  

9. Las   invenciones   obtenidas   por   el   resto   de   trabajadores   (en   sentido  
amplio:  personal  de  administración  y  servicios,  personal  contratado  
para  investigar,  y  cualquier  otro  personal  no  docente  o  investigador  
con   relación   laboral   o   estatutaria)   de   la   universidad   se   sujetarán   al  
régimen  general  de   invenciones   laborales,  regulado  en  los  arts.  15  a  
17  LP.  No  obstante,  en  el  caso  del  personal  cuyo  contrato  incluya  el  
desarrollo   de   funciones   de   investigación,   debe   incluirse   en   sus  
contratos  condiciones  que  asimilen  su  régimen  jurídico  en  cuestiones  
de  propiedad  industrial,  en  el  marco  de  la  legislación  vigente,  al  que  
se  aplica  al  profesorado.  Esta  situación  será  transitoria,  hasta  el  1  de  
abril  de  2017,   fecha  de  entrada  en  vigor  de   la  LP2015,  que   resuelve  
definitivamente   la   cuestión   al   prever   la   aplicación   del   régimen  
específico  de   las   invenciones  universitarias  al  personal   investigador  
de  cualquier  tipología.  

10. En  el  caso  de  invenciones  obtenidas  por  personas  no  dependientes  de  
la   institución,   no   procede   su   consideración   como   invenciones  
laborales,  por  lo  que  la  titularidad  corresponderá  al  inventor,  excepto  
que  en  la  obtención  hubiera  participado  personal  de  la  universidad  o  
se  hubieran  utilizado  medios  de  ésta,  en  cuyo  caso  ha  de  preverse  la  
cotitularidad   según   el   grado   de   participación   y   aportación   de  

                                                                                                 
693  En  este  sentido  se  ha  pronunciado  la  reciente  LP2015,  que  sustituye  la  remisión  a  los  estatutos  universitarios  para  el  
desarrollo  de  sus  previsiones  por  la  habilitación  a  los  Consejos  de  Gobierno  de  las  universidades  para  la  adopción  de  los  
correspondientes  acuerdos.  
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recursos  correspondiente  a  cada  parte.  En  todo  caso,  la  participación  
de   personas   que   no   tengan   relación   laboral   o   estatutaria   con   la  
universidad   en   proyectos   o   actividades   de   investigación  debe   estar  
recogida  en  acuerdos  previos  que  regulen  los  derechos  y  deberes  de  
estas   personas   o   de   las   instituciones   a   las   que   se   encuentran  
vinculados  sobre  la  posible  PI  que  se  genere.  

11. No   podrán   considerarse   invenciones   laborales   las   obtenidas   por  
personal   investigador   en   formación   que   no   esté   contratado   por   la  
universidad.      En   estos   casos,   la   normativa   se   remitirá   a   lo   que  
establezcan   las   correspondientes   convocatorias.      Cuando   la  
universidad   tenga   capacidad   de   decisión   sobre   el   contenido   de  
dichas   convocatorias,   deberá   asimilar   las   condiciones   de   este  
personal   a   las   del   profesor   universitario.      De   la   misma   manera,  
tampoco   se   considerarán   invenciones   laborales   las   obtenidas   por  
becarios   o   estudiantes,   a   quienes   pertenecerán   las   invenciones   que  
obtengan,  así  como  el  derecho  a  su  patente.    Cuando  en  la  obtención  
de   las   mismas   concurra   con   carácter   decisivo   la   participación   de  
personal   de   la   universidad   o   la   utilización   de   sus   medios,   deberá  
preverse  la  cotitularidad,  según  el  grado  de  aportación  de  cada  parte  
a  la  obtención.  

12. En   lo   que   respecta   a   la   forma   de   determinación   de   la   titularidad  
según   el   marco   en   el   que   se   produzca   la   invención,   para   las  
invenciones   obtenidas   en   el   ámbito   de   contratos   con   terceros,   la  
atribución   de   titularidad,   así   como   el   resto   de   derechos   y  
obligaciones   de   las   partes,   deben   estar   regulados   en   el   contrato  
suscrito.  En  su  defecto,  la  normativa  de  la  universidad  ha  de  prever  
la  cotitularidad  de  la  invención,  atendiendo  a  la  aportación  efectuada  
por  cada  parte  para  la  obtención  de  la  invención.  

13. La   titularidad   de   las   invenciones   obtenidas   mediante   acuerdos   o  
convenios  con  otras  instituciones  se  distribuirá  entre  las  instituciones  
participantes,  atendiendo  a  los  recursos  aportados  por  cada  una.  

14. Deberá  preverse  que  las  invenciones  que  se  deriven  de  proyectos  de  
investigación   al   amparo   de   convocatorias   nacionales   o  
internacionales   de   investigación   se   ajustarán   a   lo   establecido   en   el  
acuerdo  o  contrato  que  se  establezca  con  la  institución  que  financia  el  
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programa   o   con   las   instituciones   participantes   en   la   investigación,  
dentro  de  lo  previsto  en  la  convocatoria  o  programa  marco.  

15. Sobre  el   régimen  de  cesión  de   la   titularidad,  cuando   la  universidad  
no  esté  interesada  en  la  protección  de  la  invención,  opinamos  que  la  
normativa  ha  de   limitar  a  3  meses  el  plazo  para  que   la  universidad  
manifieste   si   tiene   interés   en   proteger   la   invención   y   efectuar   la  
solicitud.     En   caso  de  que   la  universidad   comunique  que   carece  de  
interés   o   si   no   decide   expresamente   dentro   de   dicho   plazo,   debe  
preverse  la  cesión  automática  de  la  titularidad  al  inventor,  para  que  
pueda  solicitar  la  protección  de  la  invención.    De  esta  forma,  se  evita  
que   la   falta   de   resolución   bloquee   la   situación   de   la   invención   y  
pueda  acabar  perjudicando  finalmente  los  derechos  del  inventor  y  de  
la  universidad694.  

16. En   caso   de   cesión,   la   normativa   universitaria   ha   de   prever   el  
mantenimiento   por   la   universidad   de   una   reserva   obligatoria   de  
licencia   de   explotación   de   la   invención,   exclusiva,   intransferible   y  
gratuita,   que   debe   limitarse   a   su   utilización   en   el   ámbito   de   la  
docencia  y  la  investigación  cuando  el  inventor  conceda  una  licencia  o  
ceda  la  patente  a  un  tercero,  así  como  el  derecho  a  la  participación  en  
beneficios695.   Las   normativas   deben   impedir   que   la   universidad  
pueda  disponer  de  ese  derecho,  salvo  causas  muy  justificadas,  puesto  
que   no   se   encuentran   razones   que   avalen   una   posible   renuncia   al  
mismo,   en   tanto   en   cuanto   supondría   un   menoscabo   patrimonial  
para   la   institución.      La   determinación   del   porcentaje   concreto   de  
participación  ha  de  tener  en  cuenta  que  la  universidad  ha  renunciado  
a   la   titularidad   de   la   invención   en   favor   del   inventor,   quien   ha  
asumido  los  costes  y  riesgos  inherentes  a  la  protección  y  explotación  
de   la  misma.      Puede   concluirse   que   un   porcentaje   de   participación  
entre   el   20   y   el   30   por   ciento   con   carácter   general   sería   adecuado,  
reservándose   la   posibilidad   de   modificarlo   en   casos   particulares  
delimitados   en   la   normativa,   que   también   debe   contener   garantías  
que   impidan   la   modificación   del   porcentaje   en   perjuicio   de   los  
derechos  económicos  de  la  universidad.  

                                                                                                 
694  En  ese  sentido  se  posiciona,  sobre  ambas  cuestiones,  la  LP2015.    
695  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  LP2015,  la  universidad  tendrá  que  decidir,  alternativamente,  entre  una  reserva  
de  licencia  o  la  participación  en  beneficios,  por  lo  que  las  normativas  tendrán  que  recoger  los  mecanismos  para  adoptar  
dicha  decisión  en  cada  caso.  
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17. En   el   marco   de   los   derechos   y   deberes   que   conforman   el   régimen  
jurídico  de  los  inventores,  la  existencia  de  una  normativa  clara  en  la  
que   se   contengan   las   obligaciones   de   los   inventores   es   una  
manifestación   fundamental   de   la   transparencia   a   la   que   obliga   el  
deber   de   colaboración   con   los   inventores   que   resulta   exigible   a   la  
universidad.  En  consecuencia,  las  obligaciones  exigibles  en  virtud  de  
la  LP  a  los  mismos  deben  trasladarse  a  las  normativas  universitarias,  
teniendo   en   cuenta   las   novedades   que   incorpora   la   LP2015   en   esta  
cuestión696.  

18. La   universidad   podrá   incorporar   en   sus   normativas   obligaciones  
adicionales   para   los   inventores,   así   como   concretar,   matizar   o  
aumentar   las  que  ya  soportan,  o  su   forma  de  ejercicio,   siempre  que  
estas   previsiones   respeten   el   contenido   esencial   de   los   derechos   de  
los  inventores  y  no  afecten  a  las  condiciones  para  su  ejercicio.  Junto  
con  las  obligaciones,  la  universidad  debe  establecer  las  sanciones  que  
comporta   su   incumplimiento,   previendo   expresamente   la  
responsabilidad   de   indemnización   por   los   daños   y   perjuicios   que  
dicho  incumplimiento  pueda  causar  a  la  universidad.  

19. No  es  admisible  la  configuración  en  las  normativas  universitarias  de  
los   incumplimientos   de   las   obligaciones   exigibles   al   inventor   como  
faltas   disciplinarias,   puesto   que   ello   requeriría   que   dichas   faltas  
estuvieran  expresamente   tipificadas  en   la  normativa   reguladora  del  
régimen   disciplinario   del   personal   al   servicio   de   la   universidad,  
atendiendo   al   principio  de   tipicidad   requerido   en   el   procedimiento  
disciplinario  y  sancionador  en  general.  

20. En   lo   que   respecta   a   los   derechos   que   la   LP   otorga   al   inventor  
universitario,   a   participar   en   beneficios   y   a   ser   reconocido   como  
autor   de   la   invención,   las   universidades   han   de   reconocerlos   y  
garantizar   su   efectividad.   No   obstante   lo   anterior,   las   normativas  
universitarias  pueden  regular   las  condiciones  en   las  que  el   inventor  
pudiera   renunciar   a   su   derecho   a   participar   en   beneficios,   siempre  
que  dicha  renuncia  no  fuera  contraria  al  interés  o  al  orden  público  ni  
perjudicara  a   terceros   (art.   6.2  del  Código  Civil).  La   renuncia  ha  de  

                                                                                                 
696   La   LP2015   precisa   la   consecuencia   del   incumplimiento   de   la   obligación   de   notificar,   que   será   la   pérdida   de   los  
derechos   que   se   reconocen   al   investigador,   y   añade   la   prohibición   de   difundir   el   resultado   de   la   investigación  
susceptible  de  protegerse  mientras  la  universidad  esté  en  condiciones  de  decidir  si  solicita  su  protección.  



CAPÍTULO  VI.    CONCLUSIONES  

357  

ser  expresa  y  no  podrá  ser  gratuita,  en  virtud  de  la  jurisprudencia  del  
TS697   sobre   el   principio  de   indisponibilidad  de  derechos  del   art.   3.5  
ET.  

21. La  regulación  de  los  aspectos  procedimentales  debe  tener  en  cuenta  
que,  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  la  propiedad  industrial  existen  dos  
procedimientos  esenciales,  el  que  afecta  a  la  decisión  sobre  proteger  
o  no  la  invención,  y  el  de  la  presentación  de  la  solicitud  de  protección  
ante   la  OEPM,  en  su  caso.  En  el  caso  de  que  ambos  procedimientos  
correspondan   a   dos   unidades   de   gestión   distintas,   éstas   deberían  
depender   del   mismo   órgano   de   decisión,   para   mejorar   la  
coordinación  y  evitar  disfunciones.  

22. Es   muy   recomendable   el   establecimiento   de   procedimientos  
normalizados  de   trabajo,   así   como  modelos  de   contrato  basados   en  
situaciones  de  equilibro  que  generen  confianza  entre  las  partes  y  que  
establezcan   procedimientos   extrajudiciales   para   la   resolución   de  
posibles   conflictos.   Ahora   bien,   por   criterios   de   eficiencia,   el  
desarrollo   de   esta   materia   no   debe   incorporarse   en   el   texto  
normativo,   que   contendrá   exclusivamente   el   mandato   al   órgano  
competente  de  que  dichos  procedimientos  y  modelos  se  establezcan,  
mediante   circulares   o   instrucciones   técnicas   de   procedimiento,   así  
como  los  mecanismos  para  asegurar  que  se  lleva  a  cabo  esta  tarea.  

23. Por  el  alto  grado  de  especialidad  técnica,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  
procedimiento   de   protección,   como   en   lo   relativo   al   aspecto  
sustantivo   del   mismo,   es   decir,   al   objeto   de   la   patente,   resulta  
conveniente  que  las  normativas  prevean  la  posibilidad  de  incorporar  
la  participación  de  expertos  externos  como  órganos  consultivos  o  de  
asesoramiento   en   procesos   de   toma   de   decisiones,   cuando   la  
universidad  considere  que  existen  razones  que  así  lo  aconsejan.  

24. En   lo  referente  al   régimen  de  gastos,   la  normativa  debe  contemplar  
que   la   universidad   asumirá   inicialmente   los   costes   derivados   del  
procedimiento   de   protección,   por   tratarse   de   la   titular   de   la  
invención  y  por  disponer  de  mayor  capacidad  económica  para  hacer  
frente  a  dichos  gastos.  No  obstante,  se  preverá  la  posterior  deducción  
de   los   costes,   con   cargo   a   los   beneficios   que   se   obtengan   de   la  

                                                                                                 
697  “STS  10508/1990,  DE  6  DE  JULIO  DE  1990”.  
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patente,  lo  que  en  definitiva  provoca  que,  cuando  existan  beneficios,  
los  gastos  habrán  sido  soportados  por  todas  las  partes,  en  proporción  
al  porcentaje  de  distribución  de  beneficios  que  esté  previsto.  

25. En   invenciones   de   titularidad   compartida,   la   universidad   sólo  
asumirá  los  gastos  proporcionales  a  su  porcentaje  de  titularidad.  

26. En   los   casos   de   invenciones   derivadas   de   contratos,   la   normativa  
exigirá  que  dichos  contratos  determinen,  además  del  contenido  legal  
necesario,   el   régimen   de   gastos   que   se   aplicará.   En   su   defecto,   la  
universidad   asumirá   los   gastos   en   proporción   a   su   porcentaje   de  
titularidad  sobre  la  invención.  

27. En   cuanto   a   las   condiciones   para   extender   la   patente   al   ámbito  
internacional,   dado   su   elevado   coste   y   los   riesgos   económicos   que  
asume   la  universidad,   la   normativa  ha  de   regular   los   supuestos   en  
los  que  dicha  extensión  resulte  posible,  atendiendo  a  la  existencia  de  
un   tercero   interesado  en   la   explotación  o   a   la  viabilidad  económica  
de   su   explotación,   su   interés   social,   humanitario,   cultural   o  
estratégico  para  la  institución.  Con  el  objetivo  de  reforzar  la  decisión,  
conviene   que   se   prevea   la   existencia   de   un   informe   preceptivo,  
aunque   no   vinculante,   emitido   por   la   unidad   responsable   de   la  
transferencia   de   tecnología,   así   como   la   posibilidad   de   recurrir   a  
asesoramiento  externo  cuando  la  universidad  lo  estime  conveniente.  
Aunque  debe  preverse  la  intervención  de  los  inventores  en  el  proceso  
de  decisión  sobre  extensión  de  la  patente,  el  acuerdo  con  los  mismos  
no  debe  configurarse  como  requisito  necesario  para   llevar  a  cabo   la  
extensión.  

28. La   extensión  debe  decidirse  dentro  de  un  período   limitado,   que  ha  
de   corresponder   a   aquél   en   que   la   universidad   ostenta   el   derecho  
preferente  para  llevarla  a  cabo.  De  no  acordar  la  extensión  dentro  de  
dicho   período,   la   universidad   debería   ceder   automáticamente   el  
derecho  para  la  extensión  internacional  a  los  inventores.  

29. En   ese   caso,   la   cesión   se   efectuará   reservándose   el   derecho   a  
participar   en   beneficios,   en   las   mismas   condiciones   que   a   nivel  
nacional,   y   una   licencia   de   explotación   gratuita,   intransferible   y   no  
exclusiva,   que   será   absoluta   en   cuanto   a   su   uso   docente   o  
investigador,  y  limitada  para  su  explotación  comercial,  de  forma  que  
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quedará  sin  efectos  en  caso  de  que  exista  un  acuerdo  de  explotación  
entre  el  inventor  y  un  tercero698.  

30. Los   costes   derivados   de   la   extensión   internacional   de   la   patente   se  
trasladarán  al  tercero  interesado  en  su  explotación,  cuando  exista.  En  
su  defecto,  la  universidad  podrá  asumir  dichos  costes  siempre  que  la  
extensión   se   valore   como   económicamente   viable   o   de   interés  
estratégico  para  la  institución.  

31. Para  la  extensión  de  invenciones  obtenidas  bajo  contrato,  el  régimen  
de  gastos  será  el  mismo  que  en  el  ámbito  nacional,  esto  es,  según  lo  
previsto   en   el   contrato;   en   su   defecto,   la   universidad   asumirá   los  
gastos  en  función  del  porcentaje  de  titularidad  que  ostente.  

32. La  normativa  debe  prever  la  posible  participación  del  inventor  en  los  
costes   de   extensión   y   las   condiciones   en   que   pueda   producirse   esa  
participación,   garantizando   que   el   acuerdo   en   esta   cuestión   no   se  
establezca   como   necesario   y   que,   si   se   produce,   no   perjudique   los  
derechos  económicos  de  la  institución.  En  todos  los  casos,  los  costes  
que  asuma  inicialmente   la  universidad  se  deducirán  de   los  posibles  
beneficios  de  explotación.  

33. La  posibilidad  de  abandonar  la  protección  de  la  patente  en  el  ámbito  
internacional   debe   preverse   en   los   casos   de   falta   de   viabilidad  
económica  o   interés   institucional  en  su  mantenimiento.  En  ese  caso,  
ha   de   contemplarse   el   ofrecimiento   de   la   misma   a   los   inventores,  
reservándose  la  universidad  una  licencia  de  explotación  y  el  derecho  
a  participar  en  beneficios,  en  las  mismas  condiciones  que  en  el  caso  
de  cesión  a  nivel  nacional699.  

34. La  competencia  para  la  decisión  sobre  la  protección  de  invenciones,  
por   su   trascendencia,   no   debe   estar   atribuida   a   un   órgano  
unipersonal.  Conviene   reforzar   el  proceso  para   la   adopción  de   esta  
decisión,   que   recaería   en   un   órgano   colegiado   dependiente   del  
Consejo   de   Gobierno   de   la   universidad,   del   que   deberían   formar  
parte,   con   carácter   necesario,   representantes   del   colectivo   de  
investigadores,   del   órgano   con   competencias   en   materia   de  

                                                                                                 
698   Con   la   entrada   en   vigor   de   la   LP2015,   la   universidad   tendrá   que   decidir   entre   la   participación   en   beneficios   o   la  
reserva  de  una  licencia  de  explotación.  
699  Opciones  que,  se  recuerda,  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  LP2015  serán  alternativas.  
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investigación  y  transferencia  de  tecnología  y  del  Consejo  Social  de  la  
universidad,  así  como  el  propio  inventor.  

35. En   la  misma   línea,  nos  parece  adecuada   la  exigencia  de  un   informe  
preceptivo,   no   vinculante,   emitido   por   el   órgano   o   unidad  
competente   para   la   gestión   de   la   transferencia   de   tecnología,   así  
como   la   posibilidad   de   contar   con   asesoramiento   de   expertos  
externos,  además  de  los  internos.  

36. La   decisión   de   abandono   o   cesión   de   derechos   de   propiedad  
industrial,  por  su  implicación  patrimonial  para  la  universidad,  debe  
adoptarse  dentro  del  marco  normativo  vigente  en  materia  de  bienes  
patrimoniales   de   las   Administraciones   Públicas,   por   el   Consejo   de  
Gobierno,   a   propuesta   informada  del   órgano   colegiado   competente  
para   decidir   sobre   la   invención   y   con   el   visto   bueno   del   Consejo  
Social.  

37. Conviene   atribuir   la   gestión   de   la   propiedad   industrial   a   nivel  
interno   a   una   OTRI,   aprovechando   las   ventajas   que   genera   la  
adhesión  al  modelo  de  gestión  basado  en   la  RedOTRI,   impulsado  a  
nivel   estatal   por   la   Conferencia   de   Rectores   de   Universidades  
Españolas  y  que  se  ha  demostrado  como  una  experiencia  de  éxito.  

38. No   obstante   lo   anterior,   la   normativa   interna   debe   permitir   el  
desarrollo  de  colaboraciones  interinstitucionales  a  través  de  modelos  
de  gestión  que  puedan  compartir   la  gestión  de  carteras  comunes  de  
derechos  de  propiedad  industrial,  cuando  a  criterio  de  la  universidad  
resulte  conveniente.  

39. Las   normativas   aprobadas   han   de   permitir   la   explotación   de   las  
patentes   a   través   de   cualquiera   de   las   figuras   que   permite   el  
ordenamiento  jurídico.  

40. La  previsión  de  explotación  a  través  de  empresas  de  base  tecnológica  
ha   de   recogerse,   por   coherencia   con   las   recientes   reformas  
legislativas.  

41. La  participación  del  inventor  (que  ostenta  el  derecho  a  participar  en  
los   beneficios   que   se   deriven)   en   el   proceso   de   decisión   sobre   la  
explotación  ha  de  estar  prevista,  pero  no  condicionará  la  decisión,  en  
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la   que   deberán   considerarse   como   elementos   esenciales   el   interés  
público  y  el  retorno  social.  

42. En   el   caso  de   invenciones   derivadas   de   investigaciones   financiadas  
con   fondos  públicos,   se  priorizará  especialmente  el  mayor  beneficio  
para  el  conjunto  de  la  sociedad.  

43. Para  evitar   los  posibles  perjuicios  derivados  de   la  concesión  de  una  
licencia   obligatoria   por   falta   de   explotación,   debe   regularse   el  
ofrecimiento  de  licencias  de  pleno  derecho  para  las  patentes  que  no  
sean   explotadas   en   el   plazo   que   se  determine,   inferior   a   los   4   años  
que  establece  la  LP  como  máximo  para  llevar  a  cabo  la  explotación.  

44. El   régimen   de   distribución   de   beneficios   entre   la   universidad   y   el  
inventor  ha  de  regularse  teniendo  en  cuenta  un  equilibrio  adecuado  
entre  los  intereses  de  ambas  partes.  Por  una  parte,  ha  de  garantizarse  
que   la  universidad  y   la   sociedad   reciben   el   retorno   adecuado  de   la  
inversión  que  realizan  en  fondos  y  recursos  públicos  esenciales  para  
la   obtención   de   la   invención.   Por   otra   parte,   debe   mantenerse   un  
incentivo  a   la  actividad  investigadora  que  genere  resultados  viables  
en   términos   de   propiedad   industrial,   por   los   beneficios   que   éstos  
generan  para   la   institución,   para   la   industria   y  para   la   sociedad   en  
general.   Entendemos   que   un   porcentaje   del   60   por   ciento   para   la  
universidad  valora  adecuadamente  la  contribución  de  cada  parte  a  la  
invención.  Este  porcentaje  general  debería  ser  modificado  cuando  el  
importe   de   los   beneficios   de   explotación   supere   un   determinado  
importe,   de   forma   que   se   incremente   gradualmente   el   porcentaje  
correspondiente  a   la  universidad,  obteniéndose  un  mayor   índice  de  
retorno   sin   que   el   menoscabo   de   los   intereses   económicos   del  
inventor   sea   destacable.   No   nos   parece   que   la   minoración   del  
porcentaje  de  beneficios  para  la  universidad  como  consecuencia  de  la  
participación   del   inventor   en   los   gastos   de   protección   y  
mantenimiento  de  la  patente  reporte  a  la  misma  ninguna  ventaja,  por  
lo  que  no  recomendamos  su  previsión.  

45. La   distribución   interna   de   los   beneficios   que   correspondan   a   la  
universidad  entre   sus  unidades  no  es  una  cuestión  cuya   regulación  
aporte  ventajas   reseñables.  Si   la  universidad  decide   incorporarla  en  
su   normativa,   entendemos   que   ha   de   limitar   el   compromiso   de  
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asignación   económica   a   las   unidades   relacionadas   con   la   obtención  
de   las   invenciones   y   la   protección   y   explotación   de   las   mismas,  
recompensando   la   obtención   e   incentivando   el   esfuerzo   y   la  
inversión  para  la  consecución  de  nuevas  invenciones.  

46. No  obstante,  el  importe  asignado  no  debe  superar  el  50  por  ciento  del  
correspondiente  a  la  universidad,  puesto  que  eliminaría  el  margen  de  
maniobra   de   que   dispone   la   institución   para   la   asignación   de   sus  
recursos  en  función  de  otras  necesidades  o  intereses  que  concurran.  

47. Por  su  parte,  la  asignación  de  fondos  derivados  de  los  beneficios  por  
la   explotación  de  patentes   a   las   unidades  de   gestión  no  nos  parece  
justificada,  puesto  que  son  unidades  de  carácter  administrativo,  para  
cuyo   funcionamiento   debe   existir   un   presupuesto   adecuado   y  
suficiente   al   margen   de   los   posibles   beneficios   obtenidos   por   la  
explotación  de  patentes.  

48. La   posibilidad   de   determinar   en   la   normativa   el   destino   de   los  
fondos   que   correspondan   a   la   universidad,   una   vez   distribuida   la  
parte   correspondiente   entre   sus   unidades   internas,   puede  
contemplarse   con   el   objetivo   de   estimular   la   participación   de   los  
inventores   en   los   costes,   a   cambio   de   una   cesión   parcial   de   los  
beneficios   para   su   presupuesto   de   investigación,   por   un   importe  
adecuado   a   la   ventaja   obtenida   por   la   universidad.   En   el   resto   de  
casos,   los   ingresos   obtenidos   deben   integrarse   en   el   presupuesto  
general   de   la   universidad   y   distribuirse   según   los   criterios   de  
asignación  presupuestaria  que  tenga  establecidos  la  institución.  

49. En   lo   que   respecta   a   la   regulación   del   posible   abandono   de   la  
explotación,   o   su   cesión,   esta   posibilidad   debe   vincularse   a   la  
valoración   de   los   resultados   de   explotación,   que   han   de   estar  
sometidos   a   un   seguimiento   periódico   y   sistemático.   En   caso   de  
decidirse   su   abandono,   ha   de   ofrecerse   con   carácter   previo   al  
inventor.   Cuando   se   acuerde   la   cesión,   ésta   lo   será   mediante  
contraprestación   económica,   salvo   el   caso   de   cesión   para   fines  
humanitarios,   debiendo   exigirse   al   cesionario   garantías   de  
explotación  que  aseguren  la  percepción  de  los  derechos  económicos  
que   le   corresponden   a   la   universidad.   De   la   misma   manera,   la  
posible  cesión  de  la  explotación  por  parte  del  cesionario  a  un  tercero  
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ha  de  requerir  la  previa  conformidad  de  la  universidad,  supeditada  a  
que   aquél   mantenga   y   garantice   frente   a   la   universidad   las  
responsabilidades  económicas  y  de  explotación  que  se  pactaron  en  la  
cesión  inicial  o  las  nuevas  que  se  pacten  de  común  acuerdo.  

50. Atendiendo   al   carácter   público   de   los   fondos   que   soportan   la  
investigación  y  al   compromiso  de   las  universidades  públicas   con  el  
desarrollo   económico   y   social,   las   normativas   en   la   materia  
incorporarán   la   vinculación   de   la   institución   con   la   difusión   de   los  
resultados  de   investigación  y   la  promoción  de  su  explotación,  en   la  
forma  que  mejor  se  adecúe  a  los  intereses  de  la  universidad  y  mayor  
retorno  social  genere.  El  mantenimiento  en  secreto  de  las  invenciones  
sólo  debe  preverse  en  los  casos  de  invenciones  obtenidas  en  el  marco  
de   contratos   o   acuerdos   con   entidades   privadas   que   financien   la  
investigación  o  para  casos  excepcionales  en  los  que  se  acredite  que  la  
explotación   como   secreto   industrial   genera   un   beneficio   social   e  
institucional   equiparable   o   superior   al   generado   por   la   explotación  
mediante  patente.  Los  contratos  de  explotación  incluirán  como  causa  
de   rescisión   la   falta   de   explotación   en   el   plazo   acordado,   así   como  
cláusulas   de   mejor   fortuna   que   garanticen   la   posición   de   la  
universidad   en   casos   de   futuras   plusvalías   que   evidencien   un  
desequilibrio  notable  y  manifiesto  en  el  precio  pactado.  
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“Ley  14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación”.  

“Ley  24/2015,  de  24  de  julio,  de  Patentes”.  

“Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones  Públicas”.    

“Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial”.  

“Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades”.  

“Ley  Orgánica   8/2003,   de   9   de   julio,   para   la   reforma   concursal,   por   la   que   se  
modifica  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial”.  

“Ley  Orgánica   4/2007,  de   12  de   abril,   por   la   que   se  modifica   la  Ley  Orgánica  
6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades”.  

“Real  Decreto  812/2000,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  establece  la  aplicación  del  
procedimiento   de   concesión   con   examen  previo   para   las   solicitudes   de  
patente  del  sector  de  la  alimentación”.  

“Real   Decreto   996/2001,   de   10   de   septiembre,   por   el   que   se   establece   la  
aplicación   con   carácter   general   del   procedimiento   de   concesión   de  
patentes  nacionales  con  examen  previo”.    

“Real   Decreto   55/2002,   de   18   de   enero,   sobre   explotación   y   cesión   de  
invenciones  realizadas  en  los  entes  públicos  de  investigación”.  

“Real  Decreto   63/2006,   de   27   de   enero,   por   el   que   se   aprueba   el   Estatuto   del  
personal  investigador  en  formación”.  

“Real  Decreto  1791/2010,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  
del  Estudiante  Universitario”.  

“Real  Decreto  Legislativo  1/1995,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  
refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores”.  

“Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  
texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público”.  

“Real  Decreto-‐‑Ley  de  26  de  julio  de  1929,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  sobre  
Propiedad  Industrial”.  
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“Real  Decreto-‐‑Ley   8/1998,   de   31   de   julio,   de  medidas   urgentes   en  materia   de  
propiedad  industrial”.  

“Reglamento  (CE)  núm.  1610/96,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  23  
de   junio  de  1996,  por  el  que  se  crea  un  Certificado  Complementario  de  
Protección  para  los  productos  fitosanitarios”.  

“Reglamento  (CE)  núm.  816/2006,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  
de   mayo   de   2006,   sobre   la   concesión   de   licencias   obligatorias   sobre  
patentes  relativas  a  la  fabricación  de  productos  farmacéuticos  destinados  
a  la  exportación  a  países  con  problemas  de  salud  pública”.  

“Reglamento   (CE)  núm.  469/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  6  
de  mayo   de   2009,   relativo   al   certificado   complementario   de   protección  
para  los  medicamentos”.  

“Reglamento  (UE)  núm.  1257/2012  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  
de  diciembre  de  2012,  por  el  que  se  establece  una  cooperación  reforzada  
en  el  ámbito  de  la  creación  de  una  protección  unitaria  mediante  patente”.  

“Reglamento  (UE)  núm.  1260/2012  del  Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2012,  por  
el  que  se  establece  una  cooperación  reforzada  en  el  ámbito  de  la  creación  
de   una   protección   unitaria   mediante   patente   en   lo   que   atañe   a   las  
disposiciones  sobre  traducción”.  

“Reglamento   (UE)   núm.   316/2014   de   la   Comisión,   de   21   de   marzo   de   2014,  
relativo   a   la   aplicación   del   artículo   101,   apartado   3,   del   Tratado   de  
Funcionamiento   de   la   Unión   Europea   a   determinadas   categorías   de  
acuerdos  de  transferencia  de  tecnología”.  

“Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Económica  Europea  (CEE)”.  

“Tratado  de  Cooperación  en  materia  de  Patentes  (PCT),  de  19  de  junio  de  1970  
(Washington)”.  

“Tratado  de  Lisboa,  por  el  que  se  modifican  el  Tratado  de  la  Unión  Europea  y  el  
Tratado  Constitutivo  de  la  Comunidad  Europea.  (2007/C  306/01)”.  

“Tratado  sobre  el  Derecho  de  Patentes  (PLT),  del  1  de  junio  de  2000”.  
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CASTILLA  LA  MANCHA  

Se  incluye  únicamente  el  apartado  V  (Protección  de  la  Propiedad  Industrial).  
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GIRONA  

Reglament de patents de la Universitat de Girona. 

Regulació del reconeixement de les invencions derivades 
de la funció investigadora del personal acadèmic de la 
UdG aprovat per Junta de Govern en la sessió núm. 9/98 
del 5 de novembre de 1998 

L'article 20 de la Llei 11/86 de 20 de març, de patents d'invenció i models d'utilitat 
(BOE núm. 73, de 26 de març de 1986), estableix que correspon a la Universitat la 
titularitat de les invencions realitzades pel seu personal acadèmic com a 
conseqüència de la seva funció investigadora. 

En aquest sentit, cal establir el procediment per al reconeixement de les invencions 
fruit de la tasca investigadora del personal acadèmic de la UdG, així com regular la 
gestió de les patents i llicències que se'n derivin. 

En conseqüència, 

S'ACORDA 

Primer 

Correspon a la UdG la titularitat de les patents i dels models d'utilitat obtinguts per 
mitjà de la tasca investigadora realitzada pel seu personal acadèmic, d'acord amb el 
que disposa l'art. 20.2 de l'esmentada Llei 11/86, sense perjudici d'allò que preveu 
l'article 5 d'aquesta normativa. 

Segon 

1. El vicerectorat encarregat de la recerca és l'òrgan competent per determinar 
l'interès de la Universitat en els resultats obtinguts, l'assumpció de la gestió de la 
seva protecció i els àmbits territorials i temporals en què es responsabilitzarà del seu 
manteniment. 

2. El vicerectorat esmentat podrà demanar l'assessorament i els dictàmens, tant 
interns com externs, que consideri convenients. 

Tercer 

1. Quan un investigador o grup de recerca obtingui uns resultats susceptibles de ser 
protegits per la normativa de propietat industrial, en qualsevol de les seves 
modalitats, ho comunicarà a l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica 
(OITT) de la UdG. 

L'OITT notificarà al vicerectorat encarregat de la recerca la sol·licitud de protecció i 
l'acompanyarà d'un informe i de la documentació que consideri adient. 

2. El vicerectorat esmentat comunicarà a l'investigador, en un termini màxim de 60 
dies comptats des de la recepció de la sol·licitud a l'OITT, l'acceptació o no per part 
de la universitat de la protecció dels resultats de la investigació. En cas d'acceptació, 
la comunicació especificarà l'àmbit geogràfic i temporal en el qual es compromet a 
mantenir els drets. 

3. En el cas que el vicerectorat esmentat considerés la manca d'interès en la 
protecció dels resultats presentats, traslladaria la sol·licitud i les consideracions 
d'aquesta mateixa protecció a la Comissió de Recerca. 

4. La Comissió de Recerca elevarà una proposta a la Junta de Govern, la qual 
prendrà un acord definitiu. 

L'acord de la Junta de Govern es comunicarà a les persones interessades a través de 
la Secretaria General de la Universitat. 

Quart 
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1. En el cas que la Universitat decideixi no assumir els seus drets sobre la invenció, 
l'investigador podrà gestionar-la i comercialitzar-la lliurement. 

2. Quan la Universitat cedeixi els drets a l'investigador, la Universitat tindrà dret a 
una participació en els beneficis, tal com especifica l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 
11/86, de patents d'invenció i models d'utilitat. 

3. Sempre que es determini la cessió dels drets sobre les invencions, siguin a favor 
de l'investigador o a favor de tercers, aquesta cessió serà acordada pel Consell 
Social. 

Cinquè 

La participació de la UdG en els beneficis que es puguin produir en aplicació de 
l'apartat 3 de l'article anterior s'estableix en el 20%. 

Sisè 

Com a criteri general, i en relació amb les patents considerades d'interès per la 
Universitat, la UdG queda obligada a: 

a) Gestionar la inscripció dels resultats en els registres corresponents i a fer-se 
càrrec de les despeses que se'n derivin com a mínim durant el període de prioritat a 
escala mundial (12 mesos). 

b) Cercar les empreses interessades en els resultats protegits. 

c) Negociar, amb la col·laboració de l'autor, la llicència d'explotació amb criteris de 
màxima rendibilitat. 

Setè 

Si al llarg dels 12 mesos següents al registre de la sol·licitud de patent espanyola 
(període que atorga el dret de prioritat a escala mundial) cap empresa o persona no 
s'interessa per adquirir-la i obtenir-ne la llicència d'ús, la UdG cedirà els drets al/s 
investigador/s corresponent/s. 

Vuitè 

1. Els beneficis obtinguts per tots els conceptes, en la llicència d'ús, la cessió o 
l'explotació de les patents o models d'utilitat de les invencions desenvolupades a la 
Universitat, es distribuiran de la manera següent: 

a) 33% per a l'investigador o investigadors 

b) 33% per al/s grup/s de recerca al/s qual/s pertanyin els investigadors com a 
finançament complementari als projectes de recerca que duguin a terme 

c) 14% per al fons de manteniment de patents 

d) 20% per al fons general de la Universitat 

2. Els beneficis reconeguts per a l'investigador s'estendran mentre duri la situació en 
actiu i qualsevol altra situació administrativa, i durant la seva jubilació. 

3. En cas que hi hagi diversos inventors o autors, aquests indicaran per escrit a 
l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica quina ha de ser la seva 
participació en el 33% que els correspon. Si no ho especifiquen, es realitzarà un 
repartiment equitatiu. 

Novè 

1. Quan els resultats susceptibles de ser protegits s'hagin obtingut en col·laboració 
amb investigadors o grups de recerca d'altres universitats o centres públics de 
recerca (convenis interuniversitaris), els investigadors informaran de la part que, 
respecte del total, correspon a la UdG. 

2. La Universitat formalitzarà el conveni de col·laboració amb l'altra entitat per 
regular tots els aspectes relacionats amb la copropietat. La distribució dels beneficis 
corresponents a la UdG es farà en les mateixes proporcions indicades per als casos 
anteriors. 

Desè 
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En el cas que algun membre del personal acadèmic de la UdG cedís a la Universitat 
els drets de propietat intel·lectual de la seva obra artística, literària o científica, la 
Universitat actuaria de la mateixa manera que amb la propietat industrial. 
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GRANADA  

NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

La Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (BOE núm. 73, de 26 de 
marzo de 1986), en su artículo 20 dice que corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las 
modalidades y cuantía de la participación en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión 
de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores, como consecuencia de su función de 
investigación en la Universidad, que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora. Mientras no 
se regulen estos términos estatutariamente se hace necesario reglamentar estas y otras cuestiones, por lo que 
dicto la siguiente Resolución en Granada a 14 de abril de 1998. 

1.- Corresponde a las Universidades la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de 
investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE núm. 209, de 1-9-83). 

El profesor tendrá en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus 
derechos sobre las invenciones. Corresponderá a la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación, según la citada 
Ley 11/1986 de 20 de marzo. 

2.- La Oficina de la Universidad de Granada encargada de la protección de cualquier tipo de resultado de investigación será la Agencia de 
Transferencia de Investigación. Si la protección se hace mediante un título de propiedad industrial será la responsable de la tramitación del 
mismo. Toda invención será notificada inmediatamente a la Agencia de Transferencia de Investigación, por escrito, por el profesor o 
investigador autor de la misma, haciendo constar los datos, antecedentes e informes necesarios para poder evaluar los resultados e 
importancia de la novedad con objeto de que la Universidad, en el plazo de tres meses, pueda ejercer los derechos que le correspondan. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del inventor llevará consigo la pérdida de sus derechos. 

La Agencia de Transferencia de Investigación, una vez recibida dicha notificación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá 
conjuntamente con los autores la vía más apropiada para la protección de los resultados. En el caso de producirse conflicto entre ambos el 
órgano encargado de resolverlo será la Comisión de Investigación de la Universidad asistida por el profesor autor de la invención y por el 
director de la Agencia de Transferencia de Investigación. La Comisión de Investigación para este cometido podrá servirse de sus propios 
medios o solicitar el asesoramiento de expertos o profesionales en la materia. 

3.- La Universidad de Granada será la titular de todos los resultados de investigación que se produzcan en sus instalaciones, excluidas las 
cuestiones relativas a la propiedad intelectual. En el caso de que los inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la 
protección será de ambos corriendo proporcionalmente con los gastos relativos a dicha protección. 

4.- Los costes de tramitación de la solicitud de cualquier título de propiedad industrial, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o 
asesoramiento técnico, serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la aplicación del mismo. 

5.- Una vez deducidos los gastos de tramitación, los ingresos generados se repartirán con el siguiente criterio: 

60% para el investigador o investigadores  
25% para la Universidad, en concepto de ingresos para investigación  
15% para gastos de investigación del Grupo o Departamento que haya participado en la invención, decidiendo en última instancia, la 
Comisión de Investigación el destino de estos ingresos.  

La Universidad, en caso de no estar interesada en la protección, podrá ceder sus derechos sobre la titularidad al inventor de la misma, 
corriendo éste con todos los gastos que se deriven de la constitución del título de propiedad. 

6.- En todos los contratos que la Universidad o cualquiera de sus miembros realicen con entidades públicas o privadas deberá recogerse 
expresamente la titularidad de los resultados que se obtengan.  

7.- La Universidad podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo la 
Agencia de Transferencia de Investigación, con la ayuda de los inventores de la misma, la encargada de realizar su gestión y seguimiento, y 
de determinar el cauce para realizar la transmisión de los derechos de propiedad industrial. 

8.- Para extender cualquier patente nacional a internacional, será requisito indispensable que en el plazo de once meses, a partir de la 
fecha de prioridad de la patente, se realice un contrato de licencia con una empresa u organismo externo, que se haga cargo de los gastos 
de tramitación, y asuma el compromiso formal de correr con los gastos de su mantenimiento. Transcurrido dicho plazo se considerará que 
los investigadores renuncian a su extensión internacional. 

9.- La protección de los resultados no constituye un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un proceso 
complejo para incorporar los resultados de I+D al entorno socioeconómico. Por lo tanto, la Agencia de Transferencia de Investigación 
deberá realizar las acciones necesarias para la explotación de los resultados protegidos. 

10.- El procedimiento para la protección de resultados de investigación es el acordado por este Rectorado y que figura como anexo a la 
presente resolución. 

En lo no previsto en la presente resolución será aplicable la legislación sobre propiedad industrial. 

  

ANEXO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

1.- El procedimiento a seguir para la protección de los resultados de I+D propios de la Universidad de Granada se iniciará cuando se 
produzcan resultados de I+D susceptibles de protección. Como norma general, estos resultados obtenidos por los diferentes equipos de 
I+D de la Universidad deberán ser comunicados inmediatamente por escrito por los autores al Director de la Agencia de Transferencia de 
Investigación. 

2.- Cuando se considere de mutuo acuerdo que el resultado sea susceptible de protección y tenga posibilidades de explotación, el inventor 
facilitará a la persona encargada de la protección en la OTRI una breve descripción de la invención, que podrá complementar con los 
antecedentes que considere oportunos, tanto de publicaciones como de patentes. 

3.- A partir de esta información, la OTRI establecerá, de acuerdo con los investigadores, una serie de "palabras claves" para llevar a cabo 
una comprobación previa de novedad, mediante la realización de un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la 
materia de que se trate. Este informe preliminar lo hará la ATRI utilizando la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(CIBEPAT). 

4.- Con este informe se contrastará la novedad del resultado. Si el resultado es novedoso y tiene interés industrial para su explotación, 
deberá decidirse qué procedimiento de protección es el más adecuado, en caso de que pueda ser protegido por distintos sistemas, o elegir 
el que corresponda si solo se puede proteger por uno.  

En algunas circunstancias, puede resultar que la única vía de protección sea el mantenimiento en secreto del resultado, como ocurriría en el 
caso de no poder protegerse o de no estar suficientemente maduro para su protección por los medios de propiedad industrial o intelectual. 
En esta situación la OTRI comunicará al investigador responsable que la difusión podría hacerle perder la posibilidad de la protección. 
Cuando se trate de un resultado susceptible de ser protegido y después publicado, se le indicará en que fecha puede realizar la publicación. 

En el supuesto en que se dé una divergencia entre los criterios del equipo investigador y los de la OTRI, la Comisión de Investigación 
(según el punto 2 de la normativa sobre protección de resultados de investigación de la Universidad de Granada) dirimirá sobre la misma. 

5.- Una vez adoptada la decisión de proteger los resultados se iniciará el proceso de protección. En el caso en que el procedimiento elegido 
sea el de patentar, la primera acción consistirá en la redacción de la memoria de la patente por parte del inventor con el asesoramiento 
técnico del personal de la OTRI. 

6.- Una vez redactada la memoria, la OTRI presentará la solicitud de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

7.- Presentada la solicitud de patente, la OTRI se ocupará de su seguimiento comunicando a los autores las incidencias que se produzcan 
en el expediente. 

8.- Una vez aprobada la patente, la OTRI la integrará en la base de datos de patentes de la Universidad. El mantenimiento no requerirá 
ninguna acción posterior.  

9.- Desde la fecha de solicitud de la patente española, se dispondrá de un periodo de once meses para comunicar a la OTRI el interés de 
cualquier organismo o empresa en la explotación de la patente, que justificaría la extensión internacional de la misma. 

A partir de este momento, la OTRI, con ayuda de los inventores, procederá a realizar los contratos para la licencia de los derechos de 
explotación, de acuerdo con el punto 7 de la normativa interna sobre resultados de investigación. 

10.- En el caso de la obtención de la patente española, la OTRI, con la ayuda de los autores, deberá iniciar el proceso de identificación de 
posibles licenciatarios. A estos posibles licenciatarios se les debe ofrecer la explotación de la patente y, en su caso, negociar con alguno de 
ellos la licencia de explotación. Si el proceso de negociación culmina con éxito, se firmará un contrato de licencia. En dicho contrato deben 
explicitarse, entre otras cláusulas, las que hacen referencia a la exclusividad o no de la explotación de la patente, las limitaciones de lugar, 
tiempo y objeto, las regalías y el período máximo de inicio de explotación de la patente. 

11.- Una vez licenciada la patente, la OTRI debe realizar un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el contrato.  

12.- La OTRI debe establecer y mantener una base de datos actualizada con las patentes, propiedad de la Universidad, que no 
han sido cedidas a terceros, y difundirla a través de la Web de la OTRI. Esta base de datos debe actualizarse anualmente, añadiendo las 
nuevas patentes que se registren y anotando las que pasen a dominio público. 
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HUELVA  

REGLAMENTO DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA  

(Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de fecha 18 de 
noviembre de 2002)  

FUNDAMENTOS  

La regulación de la titularidad, distribución de beneficios, así como las diversas 
situaciones que se puedan presentar con las invenciones creadas por los 
Profesores e Investigadores de la Universidad, como consecuencia de su 
actividad investigadora en la misma, debe ser efectuada por cada Universidad, 
según se prevé en los apartados 1 al 7 del artículo 20 de la Ley de Patentes 
11/1986, de 20 de marzo (BOE de 26 de marzo).  

Por este motivo se adopta en la Universidad de Huelva el siguiente Reglamento 
de Patentes.  

ARTÍCULOS  

Artículo 1.- Ambito de aplicación  

La presente Normativa será aplicable a todas las invenciones, tanto 
procedimientos como productos, ya sean éstos composiciones, sustancias, 
estructuras, aparatos, instrumentos, utensilios, herramientas, dispositivos o 
partes o piezas de los mismos, que sean patentables, conforme a los artículos 4 a 
9 y 25.2 y Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1986, de Patentes, o 
susceptibles de protección como modelos de utilidad, conforme a los artículos 
143, 145 y 146 del mismo texto legal.  

Artículo 2.- Titularidad de los resultados  

Corresponde a la Universidad de Huelva la titularidad de los resultados de 
investigación de las investigaciones realizadas por sus profesores e 
investigadores como consecuencia de su actividad docente e investigadora en la 
Universidad, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes, salvo cuando en el contrato suscrito por la Universidad 
con un ente público o privado se indique lo contrario.  

Artículo 3.- Obligación de comunicación  

Los resultados de la investigación susceptibles de explotación industrial deberán 
ser comunicados a la OTRI de la Universidad de Huelva por los profesores o 
investigadores autores de la misma, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 20 
de la Ley de Patentes. La notificación deberá realizarse por escrito y contener los 
datos e informes necesarios para que la Universidad pueda solicitar la patente, 
pudiendo completarse con los antecedentes que se crean convenientes 
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encontrados en publicaciones y patentes previas. La Universidad, en un plazo 
máximo de dos meses, deberá ejercitar los derechos que le correspondan.  

Todo el proceso se llevará a cabo con la máxima discreción, a fin de que no se 
pierda el carácter secreto de la invención.  

Artículo 4.- La protección de los resultados de I+D  

La OTRI de la Universidad de Huelva será la encargada de la recepción y 
tramitación de la protección de los resultados de la Investigación y, en el plazo 
anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores si protege el 
resultado, en qué países y qué vía utiliza para la realización de esa protección. 
En el supuesto de producirse conflicto entre ambos, el órgano encargado de 
resolverlos será la Comisión de Investigación de la Universidad de Huelva.  

En el caso de decidirse la protección de los resultados por parte de la 
Universidad de Huelva, los profesores o investigadores serán mencionados en la 
solicitud de la patente como autores.  

Artículo 5.- Cesión de la protección a los investigadores  

De no estar interesada la Universidad en la protección de los resultados de I+D, 
cederá, en el plazo de dos meses desde la recepción de la información en la 
OTRI, los derechos de solicitud a los investigadores autores, que podrán 
proteger los resultados a su propio nombre.  

Artículo 6.- Gastos de protección  

La Universidad de Huelva, teniendo en cuenta que esos resultados constituirán 
parte de su patrimonio, abonará los costes de tramitación de la protección, 
incluyendo las tasas y  

los costes de redacción, así como el asesoramiento técnico, que serán deducidos 
en primer término de los ingresos derivados de la explotación.  

Artículo 7.- Reparto de los beneficios netos de la explotación  

Los beneficios obtenidos por la Universidad de Huelva por la explotación o 
licencia de la patente se distribuirán, una vez deducidos los gastos de tramitación 
de la solicitud de la protección y demás gastos imputables, de la siguiente forma:  

1. - 50% para el investigador o investigadores autores del resultado, en proporción a su participación en el 
hallazgo del mismo. 

2. - 25% para la Universidad de Huelva 
3. - 25% para el Departamento o Departamentos a los que pertenezcan los autores. 

Artículo 8.- Derechos de la Universidad de Huelva en el caso de protección por 
parte de los investigadores a su propio nombre  

En el supuesto de producirse la solicitud a nombre de los investigadores, la 
Universidad de Huelva tendrá derecho a:  



ANEXO:  TEXTOS  DE  LA  NORMATIVAS  UNIVERSITARIAS  SOBRE  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  

493  

1. Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación de los 
resultados en cuestión.  

2. Una participación del 20% de los beneficios de la explotación de los 
resultados distribuida de la siguiente forma:  

1. Un 50% de dicha participación para la Universidad de Huelva  
2. Un 50% para el Departamento o Departamentos a los que pertenezcan los autores.  

Artículo 9.- Titularidad de los resultados de I+D en los contratos con terceros  

En los trabajos de investigación resultantes de un contrato con personas físicas o 
jurídicas o instituciones u organismos públicos o privados, se mencionará en el 
contrato a quién corresponde la titularidad y derecho de explotación de las 
patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato.  

En caso de no mencionarse nada al efecto, la titularidad de los resultados 
corresponderá a la Universidad de Huelva.  

Artículo 10.- Renuncia por parte de la Universidad  

La Universidad de Huelva podrá en cualquier momento renunciar a la titularidad 
de patente de acuerdo a las condiciones previstas en el artículo 116.1, b) y 2. De 
la Ley 11/1986, de Patentes. Antes de realizar dicha renuncia la Universidad de 
Huelva deberá ofrecer la transmisión de la patente al profesor autor de la 
invención. Si éste adquiere la titularidad será aplicable el artículo 8 de este 
reglamento.  

Artículo 11.- Retribuciones de los investigadores  

Las cantidades que correspondan a un profesor de la Universidad de Huelva por 
aplicación de los artículos 6, 7 y 9 de este Reglamento no computarán para los 
límites fijados en el artículo 5 del R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado 
por el R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre.  

Artículo 12.- Cotitularidad  

Cuando una patente de invención corresponda en cotitularidad a la Universidad 
de Huelva y a otra u otras personas, instituciones u organismos, los rendimientos 
o beneficios que en tal concepto obtenga la Universidad serán distribuidos en la 
forma recogida en el artículo 7 del presente Reglamento.  

Artículo 13.- Registro  

La OTRI llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de patentes de 
invención que contemple este Reglamento. En el caso de que sea el organismo 
contratante de la investigación el que efectúe la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 del presente Reglamento, el Profesor responsable de 
la investigación deberá remitir una copia de la misma y mantener informada a la 
Universidad de Huelva del estado de la tramitación y eventual concesión del 
derecho de patente.  
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Artículo 14.- Controversias  

Las controversias que surjan a consecuencia de la aplicación del presente 
Reglamento requerirán, con carácter previo al inicio de acción judicial alguna, su 
sometimiento al acto de conciliación en los términos de los artículos 140 a 142 
de la Ley 11/1986 de Patentes. 
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ILLES  BALEARS  
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JAÉN  
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