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* paiiolas deben hacer lo mi

ANALISIS - :

Cualquiera que compare la
Universidad espaiiola actual

con la anterior a hace unos 10 .

aiios notard inmediatamente

una-diferencia: actualmente se -

habla mucho de patentes y an-
" tes pricticamente nada. Las pa-

tentes interesan tanto a los que -

realizan alguna.investigacién

- (profesores, estudiantes de los .

@ltimos aiios, técnicos superio-
res...) como a las autoridades Y
administradores de la Universi-
dad. Si uno hojea, por ejemplo,
los tres ultimos cjemplares del
Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial, se encuentra con so-
licitudes de patentes de univer-
sidades de todos los rincones de
Espafia: Andalucia (Cérdoba,
Granada, Malaga), Cataluiia
(Auténoma de Barcelona, Poli-
técnica de Cataluiia), Galicia
(Santiago, Vigo), Madrid
(Complutense, Auténoma
Politécnica), Extremadura, La*
Laguna, Murcia, Oviedo, Pais
Vasco, Valladolid... Hasta hace
muy poco, las patentes solicita-
das por universidades espaiio-
las eran pricticamente inexis-
tentes; sin embargo, hoy su ni-
mero se acerca a la centena y
crece rdpidamente (Qué esta
pasando?

En realidad, ¢l crecimiento .

actual de las patentes universi-
tarias es comun a muchos pai-
ses, aunque en ¢l nuestro se
nota més porque partimos de
muy poco. Asi, en un pais como
EE UU, con una tradicién que
se remonta a los afios veinte, las
patentes concedidas a universi-
dades nacionales sc ha duplica-

-.do en los ultimos cinco aiios,
|. “ liegando a ser unas 1.500 en la .
<. actualidad. La. peculia#- evolu--~

cion espaiiola puede tener va-
rias razones: por una parte, los.
profesores universitarios han

~notado la-trascendencia de las

con aplicabilidad industrial,

que sc llaman invenciones y a
las cuales se les exigen unos re-
quisitos de patentabilidad muy
duros."El hecho de que un pro-

-

fesor universitario dedique to-

dos sus esfuerzosa la investiga-
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prioridad y al riesgo de auto-

- destruirse inadvertidamente: la

ovedad de su in én por
una divulgacion prematura.
.. P. ¢He de pagar algo? .
X R:Conelﬁndefaciliwy_ec-

- beneficios netos derivados de
una patente puede ser: ¢l 50%
para los inventores, el 25% para
su departamento y el 25% para
la universidad.

P. D¢ acuerdo, vamos a pa-

cién cientifica no impide que,
como resul

sulas sobre patentes en sus con<
tratos de I +.D con empresas,
contratos cuyo numero ha cre-
cido mucho gracias al amparo

. del Articulo 11 de la Ley de Re-

forma Universitaria; por ulti-
mo, s¢ constata que las univer-
sidades extranjeras patentan

" mucho en Espana (unas 800 so-
- licitudes por aiio en total), por

lo que no es extrafio que las es-

tado lateral de esta .
inggstig‘aciéu. encuentre alguna
. on técnica inter

-que-los-prof pe
tenten sus invenciones, la ma-

-yoria ‘de universidades se han
dotado de normativas internas

segun las cuales la propia uni-

tentarlas?

R. Patentar y publicar no
son alternativas. excluyentes,
sino todo lo ‘contrario: sélo se
requiere que la solicitud de pa-
tente tenga una fecha de priori-'
dad anterior a cualquier otra
publicacién. Precisamente las

patentes se prefieren socialmen- ...
_te a log secretos industriales

porque implican la pul
de la invencién. Asi, desde

Dislogo imaginario

El resultadoes que, hoy dia, en

.1a Universidad espaiiola se sue-

len plantear didlogos como el
igui entre un imaginario
profesor y el responsable de pa-
tentes de la Universidad:. .

Pregunta. Pero... ;pateatar
no es contrario al caricter so-
cial de la Universidad?” . -

Respuesta, {En absoluto! La
propia sociedad pide a la Uni-
versidad un mayor grado dc-
autofinanciacién y de implica-
ciéon en su entorno industrial.
Adcmis, el si de

primer to, el publi

- acompaiie si

- p ea sus con  que pueda constituir una inven-  versidad corre con todos los
legas extranjeros, especial-  cion p ble. . - gastos asociados a la bisqueda
mente en los congresos; por P. ¢(No seria mds ético que. de patentabilidad, la redaccién
otra parte, los mismos profeso- yo, como funci io, hici yla itacion de la solicitud
res han tenido que aceptar cldu-  piblicas mis invenciones sin pa-  de patente espaiiola que servird

de grioriutia. Ni ;L inventor ni
su departamento han de pagar
nada. Pero la universidad se re-
serva la propiedad de esta pri-
mera patente.

P. iCémo! {La patente no
serd mia?

R.El inventor, que ¢s una
persona y .no una institucion,
tienerderecho a que su nombre

dad cualquier invencién que yo

" le preseate? :
R. Puede que no. Siempre
serd necesario superar algin
proceso de seleccidn (mds o me-
nos como el del Esquema) antes
de decidir la solicitud de una

patente espaiiola, cosa que,

contindolo todo, puede signifi-
car una inversion de¢ més de
300.000 pesctas. En cualquier
caso, tal y como prevé la ley, si
la universidad no estd interesa-
da en patentar una invencién
hard dejacién de sus derechos
en beneficio del inventor para
que éste la patente por su
cuenta. -

P. Sinceramente, mas que
por los beneficios, a

to de patente como reconoci-
i de su autoria. Pero la

puede beneficiarse de la infor-,
macién contenida en la solici- -
_tud de la patente. .

P. {Y si yo quicro que la so-
ciedad se beneficie de mis in-
venciones sin que scan mo-
nopolizadas por nadie?

-R. Esta actitud -desinteresa-
da sélo seria compreasible para
ciertas invenciones como, por
ejemplo, un producto contra la
malaria aplicable solamente en
los paises —generalmente del
Tercer Mundo— donde las pa-
tentes fuesen inexistentes ‘o in-
operantes. Pe'to si la invencién

se considera socialmente util en

fuese apl en paises indus-
trial ¢ desarrollados, ¢l he-

cuanto motor del progreso tec-
nologico y del bi social,

cho‘dc publicarla sin patentarla
L4

Una patente nunca quita nada
a la sociedad, pues para que
una invencion sca patentable ha

tendria un efec-
to opuesto al deseado: 1a socie-
dad no se beneficiaria de la in-
vencién porque ésta no llegaria
al d

de ser nueva, o sca, previ:
inexistente.

P. (Y patentar no es algo
contrario al caricter académico
de la Universidad?

R. Los descubrimientos
cientificos no son patentables.

* S6lo se patentan determinadas
soluciones de caracter técnico y

P. En principio, bien. Pero...
ihe de ponerme yo shora a
aprender sobre patentes?

R. jPor supuesto que no! El
profesor sélo desempeiia el pa-

1 de inveator (el papel mis
importante) y basta con que
tenga claro lo referente a la

propietaria del derecho es la .

universidad, pues, segin la le-
gislacién espaiiola de invencio-
nes laborales (articulo 20.2 de la
Ley 11/1986, de Patentes), “co-
rresponde a la universidad la'ti=

tularidad de las invenciones
realizadas por el profesor como

consecuencia de su funcién de

investigacién en la universidad*
y que-pertenczcan al dmbito de

mi me interesa la patente para
el curriculo.

R. Como publicacion cienti-
fica, la patente,no vale casi
nada, pues se concede sin ape-
nas control sobre su contenido.
E! verdadero interés de paten-

tar ha de ser la perspectivadela -

_explotacion industrial y el con-
siguicnte beneficio econémico,
y no la equivocada idea de que
“una patente hace curriculo”.
De hecho, si no hay nadie inte-

sus funciones docente ¢ investi-__resado en su explotacién, pro-

gadora™.

Beneficios

P. Si la patente no ¢s mia, (qué

8ano con patentar? o
R.'La legislacion espaiiol
de invenciones laborales reco:

noce que “el profesor tendrd, en_

todo caso, derecho a participar
en los beneficios que obtengala

universidad de 1a explotacion 0~ tentar, en todo el d

de la cesidn de sus derechos so-
bre las invenciones™” (Art. 20.4,
Las normativas sobre ,patentes
de cada universidad determinan

y, en general, son muy genero-
sas con los inventores. Un' re-
parto tipico de los eventuiiles

bablemente la solicitud de pa-
_tente se abandonard y no llega-

rd a publicarse.
P. Vale. Entonces... jqué

tengo que hacer para patentar

sin pifiarla?
” R.jNo publicar antes de soli-
_citar la patente! Excepto en
" EE UU, donde los inventores tie-

" “nen un periodo de gracia de un-
“afio para publicar antes de pa-

“tentar.- {Patentaré- la - universi- -

cualquier pais, en cualquicr idio-
ma y por cualquicr medio (publi-
cacién escrita, exposicidn oral,
utilizacidn, etcétera). La primera
divulgacidn de una invencién
debe ser siempre una solicitud de
patente (publicada a los 18 meses
de la prioridad).

P. (Y cuindo s¢ considera
que una publicacion es accesi-
ble al publico?

R. En la fecha que realmente
se distribuye la revista. El pro-
ceso de revisidn y edicién cienti-
fica es ticitamente confidencial,
asi como la preseatacion de
proyectos de investigacion a
agencias oficiales o la comuni-
caciéa interna dentro de un
grupo de investigacién. No son

fidenciales las comunicacio-
nes en congresos (orales o me-
diante poster o asbstracts) ni las
lecturas de tesis doctorales o de
trabajos de fin de carrera.

El esquema

La invencién: .
Una soluciéa técnica a un pro-

blema técnico que —grande o

pequeiia, genial o modesta—

sca Gtil en la industria o el co-

mercio. :

Los protagonistas de la in-

vencidn:

— El profesor, que realiza la in-

vencion.

— El documentalista, que hace

Ia busqueda.

— El agente, que redacta la pa-

tente. :

— El centro de transferencia de
logia, que la negoci:

— La empresa, que la hace ren-

table. )

1. ;Funciona?

Ha de-haber-alguna: prucba o
dato experimental que permita
descubrir al menos un’cjemplo
de realizacién. Una invencion
sobre papel todavia no estd bas-
tante madura para ser paten-
tada.

2. ;Tiene interés comercial?

Ha de tener fundadas expectati-
vas de llegar al mercado, o sea,
de que se venda o s¢ incorpore
en un producto o proceso in-
dustrial. Una patente que no s¢
explote no constituye ningin
mérito académico.

3. ;Se puede evitar que la copien?
Si la invencidn no puede copiar-
se es mejor guardarla como
know how. Eu el caso de que si
s¢ pueda copiar, sdlo se ha de
patentar si sc¢ confia en poder
detectar y perseguir al eventual
infractor.

4. (Es patentable?
El andlisis de los
(estado de la técnica), localiza-
dos mediante una busqueda en
bases de datos accesibles en li-
nea o en CD-ROM, ha de indi-
car que la invencion es nueva y
no obvia a nivel mundial.

S. (Se redacta una pateate?

Es recomendable que la solici-
tud sea redactada y tramitada
por un agente, en colaboracién
con ¢l inventor. Para adquirir el
derecho de prioridad internacio-
nal basta con presentarla en Es-
paiia, donde, desde hace poco,
la Universidad no paga tasas.
6. ;Se negocia la patente?
Puesto que la Universidad no
va a ponerse & producir o ven-
der, dentro de los 12 meses de
prioridad, y cuanto antes me-
jor, hay que localizar empresas
H a4

4

se re-
__quiere que una invencion paten-

table sea nueva, es decir, que no
" esté comprendida en el lamado

"estado de la técnica. Este se defi-
fa cuantia de esta participacion”

‘ne como todo lo que antes de la

“fecha de prioridad (fecha de la’

y

primera solicitud de

en adquirir el dere-
cho para patentar a su nombre
en algin pais extranjero, o inte-
resadas en adquirir una licencia
de la eventual patente espaiiola.
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