31 de Marzo de 2025

Buenas tardes:

Adjunto envio la respuesta por parte de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a los puntos i)
y ii) de la Circular OMPI C.9260, relativos a la excepcidn relativa a la utilizacién por los
agricultores o los fitomejoradores de invenciones patentadasy a los requisitos sustantivosy de
procedimiento relativos a la division voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los
solicitantes, respectivamente.

Asimismo, tal como nos permitieron en la sesion del SCP/36, adjuntamos documento
desarrollando los puntos vii) (Disposiciones de la legislacién de patentes que contribuyen a la
transferencia efectiva de tecnologia, entre ellas las relativas a la divulgacion suficiente); y viii)
cuestiones relativas a la calidad de inventory la titularidad de las patentes derivadas de la
investigacion en colaboraciéon. Ambas de la Circular OMPI C. 9199. Agradecemos que nos
hayan dado la oportunidad de enviar la documentacidn con posterioridad y esperamos que sea
de utilidad e interés.

Un saludo,

Raquel Sampedro

¥ MINISTERIO
'Q DE INDUSTRIA
a YTURISMO

OEPM
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vii) un documento en el que se actualice el documento SCP/26/5 (Disposiciones
de la legislacion de patentes que conftribuyen a la transferencia efectiva de
tecnologia, entre ellas las relativas a la divulgacioén suficiente); y

Objeto del informe

Mediante Circular C. 9199 de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la
OMPI informacion sobre disposiciones de la legislacion de patentes que contribuyen a
la transferencia efectiva de tecnologia.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.
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1. TRANSFERENCIA EFECTIVA DE LA TECNOLOGIA. INTRODUCCION

TRANSMISION DE DERECHOS DE PATENTE Y SU REGISTRO

Los derechos de propiedad industrial y sus correspondientes solicitudes son bienes
valorables econdmicamente que forman parte del patrimonio de la empresa y como tales
se pueden transmitir, licenciar, hipotecar, etc., con objeto de obtener financiacion
adicional o ser objeto de cualquier otra transaccion econdmica. El conjunto de acciones
encaminadas a la obtencién de un rendimiento comercial de los conocimientos y
resultados de 1+D+| se conoce como transferencia de tecnologia.

En este sentido, la Ley espafnola de Patentes (ley 24/2015, de 24 de julio), incluye un
articulo con los principios generales que rigen a la solicitud de patente y a la patente ya
concedida, como objeto de propiedad:

Articulo 82. Principios generales.

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podran darse en
garantia o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos,
otros negocios juridicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecucion. En el
supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regira por sus disposiciones
especificas y se inscribira en la seccion cuarta del Registro de Bienes Muebles con
notificacion de dicha inscripcion al Registro de Patentes para su inscripcion en el mismo. A
estos efectos ambos registros estaran coordinados para comunicarse telematicamente los
gravamenes inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos,
deberan constar por escrito para que sean validos.

3. A los efectos de su cesién o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida
son indivisibles, aunque pueden pertenecer en comun a varias personas.

4. Las disposiciones de este Capitulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas
al contenido y limites de los contratos de cesion y licencia sobre bienes inmateriales
impuestos en ofras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicacion, por los
organos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en
los reglamentos comunitarios relativos a la aplicacion del apartado 3 del articulo 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea a determinadas categorias de acuerdos de
transferencia de tecnologia.

Como principales medios de transferencia de tecnologia encontramos las transmisiones
y las licencias. En este documento, vamos a analizar como se regulan en Espafia estas
dos figuras en relacion con las patentes.

2.1. TRANSMISION

Como ya se ha indicado, nuestra legislacion reconoce expresamente la posibilidad de
transferir tanto la solicitud de patente como la patente una vez concedida, entendiendo
que son susceptibles de ser objeto de negocios juridicos, asi como de derechos reales
entre otros (ex. art.82 Ley de Patentes (en adelante “LP”).

Cabe diferenciar entre dos tipos de transferencias:

¢ Las transmisiones/cesiones stricto sensu: mediante las cuales, se produce
una transmision de derechos a otro titular, es decir, se observa un cambio de
titularidad. Recordar que, aunque la patente concedida o la solicitud de la misma
puede transmitirse/pertenecer a varias personas pro indiviso, son indivisibles.

¢ Los cambios de nombre: permiten al solicitante/titular cambiar de nombre, este
caso no implica cambio de titularidad.
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En lo que respecta a este documento, vamos a centrar la exposicion en las
transmisiones stricto sensu.

En cuanto a los requisitos para su validez solo se exige que, siempre y cuando se
realicen mediante actos inter vivos, deberan constar por escrito (ex. art.82.2 LP). En
cuanto a los demas requisitos para la validez del negocio juridico nos remitimos al
Cddigo Civil (ex. art. 1261 y ss. CC).

Finalmente, destacar que se requiere, salvo pacto en contrario, que quien transmita una
solicitud o patente concedida ponga a disposicion del adquirente “los conocimientos
técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada
explotacion de la invencion” (ex. art. 84.1 LP). A cambio, el adquirente esta obligado a
guardar los conocimientos secretos que se le comuniquen evitando su divulgacion (ex.
art.84.2 LP).

2.2. REGISTRO DE LAS TRANSMISIONES

Los requisitos para la inscripcién de las transmisiones en la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas (en adelante “OEPM”) los encontramos regulados en el Titulo V del
Reglamento de la Ley de Patentes (en adelante “RLP”).

Para que se proceda a la inscripcidon de la transmision en la OEPM se exige el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Presentar la instancia de la solicitud de inscripcion de invenciones (3002), en la
que debe incluirse, en virtud del articulo 77.1 RLP, los siguientes datos: la
identidad del solicitante o titular del derecho, la identidad del nuevo solicitante o
titular, la identidad del representante cuando proceda, indicacién del documento
0 acto acreditativo de la cesion, numero de la solicitud de la patente que se
transmite y la firma del solicitante o representante.

e Presentar uno de los siguientes documentos:

o Certificado de Transferencia de invenciones (5304X)

o Documento de Transferencia de Invenciones (5307X)

o Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con
legitimacion de firmas efectuada ante notario u otra autoridad publica
competente.

o Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra

autoridad publica competente que el extracto es conforme con el contrato
original.
Recordar que respecto de estos dos ultimos documentos se puede
requerir la legalizacion de documentos extranjeros, como es el caso de
la apostilla regulada en el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961
por el que se suprime la exigencia de la legalizacion de los documentos
publicos extranjeros'.

e Poder de representacion cuando el solicitante actué por medio de representante.

e Pagar las tasas correspondientes, aportando el correspondiente justificante.

En cuanto al procedimiento de inscripcion se encuentra regulado en el articulo
82 RLP, destacar que, en caso de existir alguna irregularidad o defecto en la solicitud,
se suspendera la tramitacién otorgandole al solicitante un plazo de 2 meses desde la

1 Excepcion: el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016,
por el que se facilita la libre circulacion de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentacién de
determinados documentos publicos en la Unidn Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
1024/2012. detalla una serie de documentos publicos expedidos por las autoridades de un Estado
Miembro de la UE que estan exentos de toda forma de legalizacion y tramite similar (apostilla) cuando
son presentados a las autoridades de otro Estado Miembro de la Unién Europea
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publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante “BOPI”), para
que subsane o presente las correspondientes alegaciones. Asimismo, la OEPM puede
requerir del solicitante la aportacion de pruebas cuando dude razonablemente de la
veracidad de la informaciéon o documentacién aportada por el solicitante.

3. LICENCIAS DE PATENTES

A través de las licencias se permite que un tercero, denominado licenciatario, pueda
ejercer todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente, conservando la
titularidad de la misma el licenciante. En nuestra legislacion encontramos las siguientes
modalidades de licencias:

3.1. LICENCIAS CONTRACTUALES

Son aquellas que emanan de un contrato sometido a la voluntad de los contratantes, al
contrario de lo que sucede con las licencias obligatorias que se analizan mas adelante.

Las licencias contractuales pueden ser (ex. art.83 LP):

o En funcién de su objeto: totales o parciales, dependiendo si incluye todas o
algunas de las facultades del derecho de patente; asimismo pueden otorgarse
para todo el territorio nacional o parte del mismo. Se presume, salvo pacto en
contrario, que las licencias se conceden para la totalidad de las facultades del
derecho de patente, asi como, para todo el territorio nacional y durante toda la
vida de la patente.

e En atencién a su duracion: pueden limitarse a una parte de la vida de la patente
o concederse por toda la vida de la misma.

e En funcion de la exclusividad: pueden ser exclusivas o0 no exclusivas,
dependiendo si se permite o no al licenciante conceder nuevas licencias y
explotar personalmente la invencion. Cabe destacar que, respecto de las
licencias exclusivas, al no ser que el licenciante se reserve el derecho, impiden
al licenciante explotar la invencion personalmente.

Puntualizar que, si no se realiza manifestacion en contra, las licencias se presumen no
exclusivas permitiendo al licenciante explotar por si mismo la invencion. Igualmente,
salvo pacto en contrario, no se permite la cesién de las licencias contractuales a terceros
ni conceder sublicencias.

3.2. LICENCIAS OBLIGATORIAS

Son aquellas que no nacen de la libre voluntad de las partes sino como consecuencia
de la intervencion del Estado que impone una forzosa relacion juridica.

Estas licencias las encontramos reguladas en los articulos 91 y siguientes de la LP. El
articulo 91 LP establece los casos tasados en los que procede la concesion de estas
licencias:

a) Falta o insuficiencia de explotacion de la invencién patentada (ex. art.92 LP):
transcurrido el plazo que establece el articulo 90 LP en el que el titular tiene la obligacion
de explotar la invencion (4 anos desde la fecha de presentacién de la solicitud o tres
afios desde la publicacién de la concesién en el BOPI), o una vez transcurrido dicho
plazo se interrumpa la explotacién por mas de un afo, cualquier persona puede
solicitar una licencia obligatoria salvo excusas legitimas del titular.

b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtencion
vegetal: Para su concesion el articulo 93LP requiere que los solicitantes demuestren:

Pagina 4 de 18



— “Que la invencion o la variedad representa un progreso técnico
significativo de considerable importancia econémica con relacién a la
invencion reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida
por el derecho de obtencion vegetal anterior.

— Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener
del titular de la patente o del derecho de obtencion vegetal anterior,
una licencia contractual’.

Como particularidades de este tipo de licencia obligatoria encontramos que: el
titular de la variedad vegetal o de la patente anterior puede solicitar una licencia
sobre la patente o variedad posterior. Ademas, destacar que la licencia
obligatoria por dependencia se otorga Unicamente para el contenido necesario
para explotar la invencion posterior.

c)_Necesidad de poner término a practicas que una decisidon administrativa o
jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislacidon nacional o comunitaria de
defensa de la competencia (ex. art.94 LP).

d) Existencia de motivos de interés publico para la concesion (ex. art.95 LP): Son
motivos de interés publico: la salud publica, la defensa nacional, grave perjuicio para el
desarrollo econdémico o tecnoldgico del pais por la falta o insuficiencia de explotacion y
la necesidad abastecimiento nacional.

e) Fabricaciéon de productos farmacéuticos destinados a la exportacion en
aplicacion del Reglamento (CE) n.° 816/2006 del Parlamento Europeo vy del Consejo,
de 17 de mayo de 2006, sobre la concesion de licencias obligatorias sobre patentes
relativas a la fabricacién de productos farmacéuticos destinados a la exportacion a
paises con problemas de salud publica.

3.3. LICENCIAS DE PLENO DERECHO

Las licencias de pleno derecho son aquellas que “resultan de un ofrecimiento publico de
licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente” (ex. art.
87LP).

El ofrecimiento licencias de pleno derecho ofrece al titular de la invencién una reduccion
del 50% de las tasas anuales devengadas con posterioridad al ofrecimiento. En caso de
retirar el ofrecimiento sin que se haya otorgado licencia alguna, el titular debera abonar
el importe de la reduccion siendo aplicable el articulo 184 LP (ex. art.88 LP).

En caso de que existan, previamente inscritas en el Registro, licencias exclusivas sobre
la patente o la solicitud de la misma no podra hacerse un ofrecimiento de licencias de
pleno derecho. Asimismo, una vez realizado el ofrecimiento no podran inscribirse
licencias exclusivas sobre la misma invencién salvo que se hubiera retirado el
ofrecimiento (ex. art.88.4 LP).

Las licencias de pleno derecho legitiman a cualquier persona a solicitar la licencia de la
invencion de forma no exclusiva, para ello comunicara su interés a la OEPM indicando
cual va a ser la utilizacién de la invencion. Las partes llegaran a un acuerdo sobre el
importe de la compensacion por la licencia. En caso contrario, lo fijara la OEPM previa
peticion de las partes (ex. art.89 LP).

3.4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD E INSCRIPCION DE LICENCIAS
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3.4.1. LICENCIAS CONTRACTUALES

Para que se proceda a la inscripcion de las licencias contractuales en la OEPM se exige
el cumplimiento de los siguientes requisitos (ex. art.79 RLP):

e Presentar la instancia de la solicitud de inscripcion de licencia y otros derechos
(3404X) en la que debe incluirse, en virtud del articulo 77.1 RLP, los siguientes
datos: la identidad del solicitante, la identidad del titular del derecho, la identidad
del licenciatario, la identidad del representante cuando proceda, indicacién del
documento o acto acreditativo de la cesion, numero de la solicitud de la patente
objeto de licencia y la firma del solicitante o representante. Asimismo, se
indicaran las condiciones de la licencia (exclusividad, duracion, ambito territorial,
facultad para ceder la licencia o conceder sublicencias...)

e Aportar uno de los siguientes documentos:

o Certificado de licencia/sublicencia de invenciones (3305X)

o Documento de licencia/sublicencia de invenciones (3306X)

o Documentos contemplados en los apartados dos y tres del articulo 77 LP
referidos al contrato de licencia, al otorgante y al titular de la licencia.

e Cuando proceda, aportar el poder de representacion.

e Pagar la tasa de transmisiones o cesiones o modificaciones por cada derecho
afectado, aportando el justificante correspondiente.

En cuanto al procedimiento de inscripciéon se encuentra regulado en el articulo 82
RLP, destacar que, en caso de existir alguna irregularidad o defecto en la solicitud, se
suspendera la tramitacién, otorgandole al solicitante un plazo de 2 meses desde la
publicacion en el BOPI, para que subsane o presente las correspondientes alegaciones.
Asimismo, la OEPM puede requerir del solicitante la aportacién de pruebas cuando dude
razonablemente de la veracidad de la informacién o documentacién aportada por el
solicitante.

3.4.2. LICENCIAS OBLIGATORIAS

De acuerdo con el articulo 97 LP, el interesado en solicitar una licencia obligatoria,
previamente a la solicitud, debera probar que ha procurado obtener, sin éxito, una
licencia del titular de la patente en términos y condiciones razonables. No sera necesaria
esta justificacion cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: emergencia
nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, uso publico no comercial y cuando
exista necesidad de poner término a practicas que una decisién administrativa o
jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislacion nacional o comunitaria de
defensa de la competencia.

En cuanto a la solicitud, la instancia debe contener los siguientes extremos (ex. art.86
RLP): identidad del solicitante (ex. art.2.1, b) RLP), identidad del representante (ex.
art.2.2, a) RLP), el numero de la solicitud de la patente objeto de la licencia, identidad
del titular de la patente, pruebas sobre las circunstancias que justifiquen la solicitud de
la licencia obligatoria (ex. art.99 LP), la prueba del intento de obtener una licencia
contractual en los términos antes mencionados, finalidad y ambito de la licencia, pruebas
que acrediten que cuenta con los medios y garantias suficientes para llevar a cabo una
explotacion real y efectiva de la invencion patentada acorde con la finalidad de la
licencia, las garantias que el titular de la patente le pueda exigir de forma razonable y la
firma del solicitante o representante.

En cuanto al procedimiento de inscripciéon se encuentra regulado en el articulo 86
RLP, destacar que, en caso de existir alguna irregularidad o defecto en la solicitud, se
suspendera la tramitacion otorgandole al solicitante un plazo de 2 meses desde la
publicacion en el BOPI, para que subsane o presente las correspondientes alegaciones.
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3.4.3. LICENCIAS DE PLENO DERECHO

Para que se proceda a la inscripcion del ofrecimiento de licencias de pleno derecho
en la OEPM, el articulo 83 RLP exige presentar la instancia de la solicitud en la que
deben incluirse los siguientes datos: la identidad del titular de la patente, la identidad del
represente (ex. art.2.2, a) RLP) cuando aplique, el numero de la solicitud de la patente
objeto del ofrecimiento y la firma del titular o el representante.

Para retirar el ofrecimiento de licencias de pleno derecho los requisitos son los
mismos (ex. art.84 RLP) con la excepcion de que hay que solicitar la retirada.

En cuanto los requisitos para solicitar la obtencion de una licencia de pleno derecho
(ex. art.85 RLP), el interesado debera presentar ante la OEPM una instancia en la que
conste: la identidad del solicitante de la licencia (ex. art.2.1, b) RLP), la identidad del
representante cuando proceda (ex. art.2.2, a) RLP), numero de la solicitud de la patente
objeto de la solicitud de licencia, indicacién de la utilizacion que va a realizarse de la
invencién y la firma del solicitante o representante.

3.5. PRACTICAS Y MODELOS

La OEPM pone a disposicion en su pagina web modelos de contratos? de
confidencialidad, de transferencia material, de licencia entre un ente publico y una
empresa, de licencia entre empresas, de investigacion y desarrollo y de no divulgacion
unilateral y bilateral de la Uniéon Europea, destinados a la transferencia de tecnologia
con el objetivo de facilitar a los usuarios la elaboracion de estos acuerdos, en particular
a la pequena y mediana empresa (en adelante “PYMES”), las cuales, debido a su
estructura empresarial, pueden contar con recursos limitados para llevar a cabo este
tipo de acuerdos.

Estos contratos van a ser revisados y actualizados tal como contempla el Plan
Estratégico 2025/2027 de la OEPM

RESPUESTA DE LA OEPM (OFICINA ESPANOLA
DE PATENTES Y MARCAS) A LA CIRCULAR C.
9199 DE LA OMPI DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE
2023.

2 Modelos de Contratos - Portal OEPM
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VIII) CALIDAD DE INVENTOR Y TITULARIDAD DE LAS PATENTES DERIVADAS DE
LA INVESTIGACION EN COLABORACION

1. Objeto del informe

Mediante Circular C. 9199 de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), se invita a los Estados miembros a enviar a la Oficina Internacional de la
OMPI informacién adicional sobre la calidad de inventor y la titularidad de las
patentes derivadas de la investigacién en colaboraciéon y la colaboracion
transfronteriza y sus implicaciones para la transferencia de tecnologia.

Con el fin de contestar a dicha circular, se elabora el presente informe.

2. Antecedentes

El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su trigésima quinta
sesion, celebrada en Ginebra en formato hibrido del 16 al 20 de octubre de 2023,
invité a los Estados miembros y a las Oficinas Regionales de Patentes a enviar a
la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la preparacion de un listado de documentacion sobre diversos temas,
entre ellos, el objeto de este informe.

Cabe destacar la necesidad de este informe habida cuenta los siguientes factores:

- Las soluciones de problemas globales exigen respuestas globales vy
tecnoldgicas, entre otras.

- Por lo general, un solo pais o regién no puede resolver problemas globales de
manera independiente. Se requiere colaboracion en la investigacion
transfronteriza, entre paises y regiones, con el fin de acelerar la busqueda de
soluciones tecnoldgicas de forma mas eficiente y eficaz.

- Al colaborar entran en juego una gran variedad de regimenes juridicos que
pueden afectar a dichas relaciones de colaboracion. Entre otras cuestiones,
dentro de la Propiedad Industrial, se hace necesario estudiar para cada
territorio el funcionamiento de la calidad de inventor y la titularidad de las
patentes.

3. Resumen

En el presente informe se incluye la legislacion nacional espafiola que regula las
invenciones realizadas en organismos publicos de investigacion, asi como en
Universidades publicas espafiolas. A este respecto, hay dos normas
complementarias: La Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) que
regula la presentacion de solicitudes, los derechos de los inventores y, muy
relacionado con el inventorazgo, el derecho a obtener una patente o a presentar una
solicitud de patente. La Ley de Patentes incluye un titulo completo dedicado a las
invenciones realizadas en el marco de una relacion de empleo o de servicios,
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incluidas Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades
Publicas y de los Entes Publicos de Investigacion.

Por otro lado, la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la
Innovacioén, fue modificada en septiembre de 2022, para incluir un Capitulo relativo a
la “Transferencia y difusion de los resultados de la actividad de investigacion,
desarrollo e innovacion y cultura cientifica, tecnolégica e innovadora”. En dicho
Capitulo se regulan, como se desarrollara en detalle, la titularidad y el caracter
patrimonial de los resultados de la actividad investigadora realizadas por el personal
de investigacién de los agentes publicos de ejecucion del Sistema Espanol de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

Finalmente, se incluye la experiencia de uno de los Organismos Publicos de
Investigacion espafoles con mas patentes, el CSIC (Centro Superior de
Investigaciones Cientificas), aportando datos relativos a sus acuerdos de
colaboracién y a algun programa de investigacién mas representativo.

4. Analisis

El estudio se estructura en las siguientes secciones:

1) Calidad de inventor y titularidad: antecedentes
a. Qué es uninventor
b. Derechos morales de los inventores y derecho a obtener una patente

1)) Calidad de inventor y titularidad en colaboracion: marcos juridicos
1[)] Gestion de la cotitularidad mediante contratos

V) Implicaciones para la transferencia de tecnologia

A continuacion, se desarrolla cada uno de los apartados mencionados anteriormente
conforme a la normativa de invenciones industriales protegidas en Espana.

) Calidad de inventor y titularidad: antecedentes
a. Qué es un inventor

La legislacion espanola no incluye una definicién sobre el concepto de inventor.
No obstante, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP),
menciona el término “inventor” en varias ocasiones. Entre otras, cabe destacar
el articulo 10 para referirse al derecho a la patente; los articulos 14 y 25 sobre
designacion del inventor o el articulo 134 en el contexto de la solucién
extrajudicial de controversias.

En la practica, siguiendo la sentencia de 18 de octubre de 2022 del Juzgado de
lo Mercantil de Valencia n® 2 (ECLI:ES:JMV:2024:21), “por el hecho mismo de
ser creadora o artifice de sus invenciones, las personas inventoras adquieren

Pagina 9 de 18



sobre ellas una posicién de dominio que se manifiesta con un doble contenido,
personal y patrimonial’, contenido este que se desarrolla en el punto siguiente.

Derechos morales de los inventores y derecho a obtener una patente

b.1) Derechos morales

La normativa espanola, en linea con lo dispuesto en el articulo 4ter del Convenio
de Paris, en su articulo 14 de la LP indica que “el inventor tiene, frente al titular
de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal
inventor en la patente.”

Los atributos de este derecho quedan claramente reflejados en la sentencia de
11 de septiembre de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid
(ECLI:ES:APM:2009:10836), cuando afirma que “el derecho moral a ser
mencionado como inventor es irrenunciable e intransmisible, pero el derecho a
solicitar y obtener la patente si es transmisible”. Por lo tanto, el derecho moral
se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

Asimismo, cabe destacar que cualquier modificacion de la designacion del
inventor o los inventores requiere del “consentimiento de los demas inventores
designados en la solicitud de patente, asi como del solicitante o titular de la
patente”, tal y como preceptia el articulo 64.6 del Real Decreto 316/2017, de 31
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes

b.2) Derecho a obtener una patente

Como regla general, el articulo 10 de la LP preceptiua que “el derecho a la
patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos
los medios que el derecho reconoce.”

Adicionalmente, dicho precepto sefiala que “en el procedimiento ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas se presume que el solicitante esta legitimado
para ejercer el derecho a la patente”. Por lo tanto, las solicitudes o concesiones
de patente por persona no legitimada deberan reclamarse por via judicial,
ejerciendo la correspondiente accion reivindicatoria. Asimismo, la falta de
legitimacion es causa de nulidad de la patente.

En este sentido cabe destacar la sentencia de 27 de enero de 2022 del Tribunal
Supremo (ECLI:ES:TS:2022:206), en la que dirime una accién reivindicatoria de
la titularidad de una patente derivada de unos trabajos de investigacion.

En consecuencia, para determinar si prospera o no dicha accién reivindicatoria
se requiere un juicio que “conlleva que deba analizarse la invencion tal y como
ha sido patentada, con todas sus caracteristicas técnicas, no solo los elementos
caracterizadores, ni mucho menos soélo las caracteristicas que se pudieran
considerar mas novedosas.” Esto es, el Tribunal Supremo determina que hay
que analizar si “la invencién como tal, con todas sus caracteristicas técnicas y
no solo con alguno de sus elementos caracterizadores, fue el resultado de
aquellos trabajos de investigacion”. Por lo tanto, se requiere realizar un analisis
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comparativo entre la patente solicitada o registrada y la invencion desarrollada
por el que ejercita la accion reivindicatoria.

Adicionalmente a la regla general expuesta anteriormente sobre el derecho a
obtener una patente, cabe destacar que existen regimenes especiales para las
invenciones que se realizan:

i) en el marco de una relacién de empleo o de servicios;

i) por el personal investigador de las Universidades Publicas y de los
Entes Publicos de Investigacion;

i) en el marco de un contrato o convenio entre Universidades Publicas o
Entes Publicos de Investigacion con otros entes publicos o privados.

i) Las invenciones en el marco de una relacion de empleo o servicios,
pertenecen o pueden pertenecer con caracter general al empleador,
siempre y cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

o Lainvencion se realiza durante la vigencia de un contrato o relacion de
empleo o servicios, cuyo objeto sea explicitamente o implicitamente una
actividad de investigacion. (Articulo 15 de la LP).

o La invencion esta relacionada con la actividad profesional de la
empresa y “en su obtenciéon hubiesen influido predominantemente
conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilizacion de
medios proporcionados por ésta”. (Articulo 17 de la LP).

En estos casos, “puras invenciones laborales” la sentencia de 16 de julio de
2024, del Juzgado de lo  Mercanti  n®° 11 de Madrid
(ECLI:ES:APM:2009:10836) sefala que “es necesario que medie una relacion
laboral (ademas de una relacion de arrendamiento de servicios o, incluso,
funcionarial), es decir, una prestacion de un servicio por cuenta ajena, en el
marco de la organizacion y direccion de otro, a cambio de una retribucion. Es
por ello que no se admiten las invenciones laborales en el marco de: contratos
de formaciéon o estancias formativas o becas, porque no son contratos
laborales. Por el contrario, si se admite en el trabajo interino, eventual, de
temporada, de relevo, incluso en contrato en practicas.”

i) Las invenciones realizadas por el personal investigador de las
Universidades Publicas y de los Entes Publicos de Investigacion
perteneceran a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el
ejercicio de las funciones que les son propias. Todo ello, sin perjuicio de los
investigadores a participar en los beneficios que obtengan las entidades por la
explotacion o de la cesion de sus derechos sobre dichas invenciones. (Articulo
21, apartados 1-4; 6 y 7 de la LP). Todo ello, sin perjuicio de renuncia expresa
de presentar la solicitud de patente y por escrito por parte de la entidad en favor
del personal investigador.

Aparte de esta regulacion, la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacion, modificada en septiembre de 2022 ((en adelante,
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Ley de la Ciencia), contiene, dentro del Titulo I3, un Capitulo Il relativo a la
“Transferencia y difusion de los resultados de la actividad de investigacion,
desarrollo e innovacion y cultura cientifica, tecnologica e innovadora”. En dicho
Capitulo se regulan, entre otros temas, la titularidad y el caracter patrimonial de
los resultados de la actividad investigadora realizadas por el personal de
investigacion de los agentes publicos de ejecucion del Sistema Espafiol de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion. A este respecto, al igual que la LP, se prevé
en el Articulo 35 de la Ley de la Ciencia que “los resultados de las actividades
de investigacién, desarrollo e innovacion realizadas por el personal de
investigacion de los agentes publicos de ejecucion del Sistema Espafiol de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion, como consecuencia de las funciones que les
son propias, asi como el derecho a solicitar los titulos y recurrir a los mecanismos
de salvaguarda de la propiedad industrial o intelectual, las obtenciones vegetales
y los secretos empresariales adecuados para su proteccion juridica,
perteneceran a la entidad a las que esté vinculado dicho personal de
investigacion, salvo que dicha entidad comunique su renuncia de forma expresa
y por escrito”.

iii) Las invenciones realizadas en el marco de contratos o convenios
entre Universidades Publicas o Entes Publicos de Investigacion con otros
entes publicos o privados, perteneceran a quien lo determine el contrato o
convenio, que estipulara también todo lo relativo a los derechos de uso,
explotacién comercial y reparto de los beneficios obtenidos. (Articulo 21.5 de la
LP).

)] Calidad de inventor y titularidad en colaboracion: marcos juridicos

La normativa espafola, con caracter general, entiende que los coinventores
seran cotitulares del derecho a obtener la patente. Asi se desprende del articulo
10.2 de la LP cuando senala que “la invencién hubiere sido realizada por varias
personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecera en comun a
tfodas ellas’.

En estos supuestos, la norma general es que el derecho a obtener la patente
pertenece en comun a dichas personas, esto es, se produce un pro indiviso de la
solicitud de la patente o de la patente ya concedida donde cada cotitular tiene los
mismos derechos que si la patente fuera de un unico titular, si bien con ciertos
deberes en relacion a las otras partes. En este sentido se pronuncia la sentencia de
3 de abrii de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(ECLI:ES:TSJM:2019:14973), al sefialar que*“ el hecho de pertenecer la patente pro
indiviso a dos 0 mas personas fisicas o juridicas no afecta al uso y aprovechamiento
de la patente en cuestion, pues derechos del cotitular son idénticos a los que
corresponden al propietario exclusivo con el tnico limite del deber de notificacion

3 TITULO Ill Impulso de la investigacién cientifica y técnica, la innovacién, la transferencia

del conocimiento, la difusion y la cultura cientifica, tecnoldgica e innovadora
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de ciertos actos a los demas comuneros y de la necesidad de otorgamiento conjunto
de la concesion de licencia a un tercero para explotar la invencion”.

El régimen juridico de la cotitularidad se recoge en el articulo 80 de la LP que
establece el siguiente orden de prelacion:

1. Aplicacion de acuerdo entre las partes si existiera. Esto es, prevalece el
pacto entre las partes sobre cualquier otra disposicion normativa.
2. En defecto de pacto, aplicarian las disposiciones legales del articulo 80
de la LP. A saber, cada comunero por si solo tiene la capacidad de:
a. Disponer de la parte que le corresponde notificandolo a los demas
comuneros, que podran ejercer los derechos de tanteo y retracto.
b. Explotar la invencion previa notificacion a los demas cotitulares.
c. Realizar los actos necesarios para la conservaciéon de la solicitud
0 de la patente. A modo de ejemplo, realizar el pago de las
anualidades.
d. Ejercitar acciones civiles o criminales contra terceros que atenten
a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comun,
debiendo notificar al resto de comunes posteriormente, por si
quisieran sumarse a la accion.
Asimismo, se requiere el consentimiento de todos los participes para la
concesion de licencia a un tercero, salvo que un érgano judicial establezca
lo contrario por razones de equidad.

3. Como norma de cierre, aplican las normas de derecho comun sobre
comunidad de bienes.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta los regimenes especiales en los
que las invenciones son realizadas por un equipo investigador en el seno de una
relacion de empleo; Universidad o Entes Publicos de Investigacion. En estos casos,
los inventores seran mencionados como tal, si bien la titularidad de la patente no les
correspondera a los inventores, conforme se ha explicado en el apartado anterior
[.b.2).

En este sentido, se pronuncia la Ley de la Ciencia. En particular, dicha ley dispone,
por un lado, en el articulo 14.1.c) como derecho del personal investigador que preste
servicios en Universidades publicas, en Organismos Publicos de Investigacion de la
Administracion General del Estado o en Organismos de investigacién de otras
Administraciones Publicas a “ser reconocido y amparado en la autoria o coautoria
de los trabajos de caracter cientifico en los que participe”.; y de otro lado, en el
articulo 28.2 b) como derecho del personal técnico al servicio de los Organismos
Publicos de Investigacion de la Administracion General del Estado a “ser reconocido
y amparado en la autoria o coautoria de los trabajos de caracter técnico en los que
participe”. En consecuencia, esto incluye el derecho a ser considerado inventor o
coinventor, aun cuando no sea titular de la invencion.

1[)] Gestion de la cotitularidad mediante contratos

En el ambito privado, habra que estar a lo dispuesto en el punto Il) anterior,
prevaleciendo en primer lugar el acuerdo entre las partes.
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En el ambito publico, la ley de la Ciencia establece los convenios sujetos al
derecho administrativo como el instrumento juridico de organizacion de proyectos
y actuaciones de investigacion cientifica, desarrollo e innovacion, divulgacion
cientifica y tecnoldgica, entre otras actividades.

En concreto, el articulo 34 de la Ley de la Ciencia dispone lo siguiente:

Los agentes publicos de financiacion o ejecucion del Sistema Espafiol
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, incluidas las Administraciones
Publicas, las universidades publicas, los organismos publicos de
investigacion de la Administracion General del Estado, los consorcios y
fundaciones participadas por las administraciones publicas, los
organismos de investigacion de otras administraciones publicas, y los
centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podran suscribir
convenios sujetos al derecho administrativo. Podran celebrar estos
convenios los propios agentes publicos entre si, o con agentes privados
que realicen actividades de investigacion cientifica y técnica,
nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realizacién conjunta
de las siguientes actividades:

a) Proyectos y actuaciones de investigacion cientifica, desarrollo e
innovacion.

b) Creacion o financiacién de centros, institutos, consorcios o unidades
de investigacion, e infraestructuras cientificas.

c¢) Financiacién de proyectos cientifico-técnicos singulares.

d) Formacion de personal cientifico y técnico.

e) Divulgacion cientifica y tecnologica.

f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios
materiales para el desarrollo de actividades de investigacion cientifica,
desatrrollo e innovacion.

2. [...] Los convenios de las letras b) y f) del apartado anterior que
afecten a consorcios de infraestructuras de investigacion europeas, asi
como los convenios de la letra b) del apartado anterior por los que se
crean o financian centros, institutos, consorcios o unidades de
investigacion e infraestructuras cientificas que sean agentes del
Sistema Espariol de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, podran tener
vigencia indefinida, vinculada a la duracién del correspondiente centro,
instituto, consorcio, unidad de investigacion, o infraestructura cientifica,
en funcién del cumplimiento de los fines para los que fueron creados,
por las exigencias del proyecto cientifico, o por la naturaleza de las
inversiones que requiera o la amortizacion de las mismas.

Como se ha adelantado, se aportan a continuacion datos facilitados por el CSIC
(Centro Superior de Investigaciones Cientificas) sobre convenios existentes en la
practica, destacando alguno en particular en el que se resuman los aspectos que se
regulan.

A modo de resumen, se recoge a continuacion (Tabla 1) los principales indicadores en
materia de transferencia y colaboracién del CSIC en los ultimos afios:

Tabla 1. Indicadores transferencia y colaboracién CSIC (2021-2022)

TIPO DESCRIPCION | 2022 2021
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Solicitudes de patente prioritarias

presentadas en el afio 156 141
Solicitudes de patente no prioritarias
. presentadas en el afio 298 278
PROTECCION DE  "cortera de invenciones protegidas en vigor
RESULTADOS | ; 31/12/afio. Por solicitud 2877 3602
Cartera de invenciones protegidas en vigor
a 31/12/ano. Por familias 1290 1597
Otras modalidades de proteccion 62 77
Acuerdos de explotacién de invenciones que
estan en vigor a 31/12/afio 484 536
Ingresos anuales por acuerdos de
ACUERDOS DE explotacién de invenciones (€) 2.268.337 | 2.198.204
EXPLOTACION Acuerdos de explotacidn de otros registros
en vigor a 31/12/afo 148 136
Ingresos anuales por acuerdos de
explotacién de otros registros (€) 634.294 270.425
Acuerdos de colaboracién en |+D+l
suscritos en el afio 7 7
Contratos firmados en el afio con terceros
para realizar actividades de |+D+| 7611 7137

Importe comprometido en acuerdos de
colaboracion en |+D+l suscritos en el afio

(€) 19.377 10.741
Importe total de contratos firmados en el afo | 18.062.15 | 13.933.26
para realizar proyectos de I+D+l (€) 8 4

COLABORACION |Ingresos anuales procedentes de los
contratos firmados con terceros para realizar | 67.194.23 | 55.052.05
actividades de 1+D+l (€) 6 5
Numero de instituciones con las que la
institucion ha suscrito contratos de [+D+l en
el afo 2492 2950
Acuerdos/convenios nacionales e
internacionales sin contenido econdémico en
el ambito de la innovacion suscritos en el

afo 164 271

Empresas spin-off creadas en el afio 10 10
SPIN-OFF Empresas spin-off creadas en los ultimos 5

afios 37 29

Dentro de los programas de colaboracion, se destacan los dos siguientes:

PROGRAMA CSIC-ACTIVA-T

El objeto especifico del Programa CSIC-Activa-T, también conocido como EBTon-CSIC, es
impulsar el espiritu emprendedor del personal del CSIC, asi como la transferencia del
conocimiento mediante la creacion de EBC, facilitando la identificacién de proyectos con
potencial innovador y ofreciendo apoyo para ejecutar los pasos necesarios para la creacion de
dichas EBC (CSIC-Spin-offs).

Las acciones incluidas en el Programa CSIC-Activa-T constan de tres fases evaluables:

FASE I: Expresion de Interés
En la primera fase el investigador/a o grupo de investigadores prepara una Expresion de Interés

Presentacion del proyecto donde se destaquen:
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a) Resumen de laidea de negocio, sector de aplicacidon de la solucién innovadora planteada
y problema que podria resolver.

b) Estado de proteccion de la propiedad industrial o intelectual asociada.

c) Composicion de equipo emprendedor que participara

Evaluacion de las Expresiones de Interés

Se priorizaran los proyectos que pasaran a la siguiente fase (FASE Il) teniendo en cuenta que
deberan permitir el desarrollo, transferencia y comercializaciéon de resultados de investigacion
obtenidos en el CSIC, en cualquier area del conocimiento, que sean la base de una idea de
negocio que pueda convertirse en EBC y que ofrezcan soluciones a la sociedad. Los resultados
de investigacion deberan ser titularidad parcial o total del CSIC.

FASE II: Hackathon

La FASE Il tendra el formato de un Hackathon y consistira en un evento de 2 dias donde los
participantes, de forma individual o preferiblemente en equipos multidisciplinares trabajaran en
la propuesta, desarrollo y presentacion de su idea de negocio.

Al final de la jornada, cada equipo emprendedor terminara con una primera propuesta de idea de
negocio.

Evaluacién de la FASE Il
Para la seleccion de los proyectos que pasaran a la FASE Il se valoraran:

a) el grado de innovacion de la idea y su nivel de proteccion industrial o intelectual (en el
caso de que estuviera protegido),

b) plan de desarrollo del proyecto y tiempo para llegar al mercado,

c) la adecuacién de los perfiles y complementariedad del equipo emprendedor para llevar
a cabo la idea de negocio,

d) la viabilidad de la idea de negocio.

FASE lll: Competicién Final (Pitch Competition)
Durante la FASE lll de Pitch Competition, los equipos seleccionados en la FASE Il deberan
realizar un pitch de su idea de negocio en 5 minutos en formato de presentacién oral.

Evaluaciéon de la FASE Il
Para la seleccion de los proyectos que pasaran a la FASE Il se valoraran:

a) Importancia y justificacién de la resolucién del problema

b) Tamafio y crecimiento actual del mercado

c) Solucién al problema (adecuacién, diferenciacién, componente innovador, grado de
proteccion...)

d) Plan de operaciones

e) Capacitacion técnica y complementariedad del equipo emprendedor para llevar a cabo
la idea de negocio.

PROGRAMA IMPULSA-T PARA EL FOMENTO DE LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS
BASADAS EN EL CONOCIMIENTO GENERADO EN EL CSIC

El objeto principal del Programa IMPULSA-T es fomentar y facilitar la creacion de nuevas EBC
como instrumento de transferencia del conocimiento con el fin de desarrollar, transferir y hacer
llegar a la sociedad nuevos productos o servicios y apoyar la generacion de un sector empresarial
espanol mas innovador.

Presentaciéon de la memoria completa de descripciéon del proyecto de la idea de negocio
incluyendo:
e una descripcion detallada de la idea de negocio incluyendo:
a. Adecuada descripcién del problema y la solucion planteada.
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b. Estado actual de desarrollo y estado de desarrollo esperado a la finalizacién
del proyecto (TRL)
c. Existencia de mercado objetivo.
d. Proteccion intelectual existente o potencial de proteccion.
e. Viabilidad econdmica incluyendo potencial para obtener financiacion
externa.
f. Capacidad e implicacion del equipo.
g. Impacto econémico y social.
las proyecciones econémicas
el plan de financiacion
un presupuesto detallando las acciones que se pretenden financiar con la ayuda del
programa IMPULSA-T vy los hitos a los que se pretende llegar.

Evaluacién de los proyectos. Se tendra en cuenta:

1. Equipo Promotor
e El conocimiento/capacidades o tecnologias previas que aportan tanto el CSIC, como las
terceras partes al proyecto EBC, incluidas las aportaciones financieras o de otro tipo con
las que contribuyan estas terceras partes al propio proyecto IMPULSA-T.
e La experiencia e idoneidad del equipo CSIC y la complementariedad con las terceras
partes para desarrollar el proyecto IMPULSA-T propuesto, asi como la creacion posterior
de la EBC.

2. Impacto cientifico-técnico, econémico y social
Se valoraré el grado de madurez tecnoldgica del proyecto, la estrategia de proteccién de los
resultados, la credibilidad de las proyecciones financieras y el tiempo previsible para su
explotacion comercial o llegada al mercado, asi como el impacto que pueda derivarse de las
actividades previstas en términos de generacion de valor afiadido al sector industrial y la
sociedad.

3. Viabilidad técnica y comercial
Se valorara la viabilidad de la propuesta, planteamiento del necesario cumplimiento de las
regulaciones o certificaciones necesarias, asi como la existencia de socios o subcontratados
adecuados para la concesion de tareas, actividades a llevar a cabo, cronograma y
presupuesto.

V) Implicaciones para la transferencia de tecnologia

Conforme a lo dispuesto en el articulo 36 quinquies de la Ley de la Ciencia:

“La transferencia de conocimiento es una funcion de los agentes de
gjecucion del Sistema Espariol de Ciencia, Tecnologia e Innovacion,
que puede desplegarse a ftravés de multiples canales, desde la
comercializacion de patentes, la participacion en entidades basadas en
el conocimiento o la creacion de empresas “spin-off”, hasta los contratos
de consultoria o asistencia técnica, asi como diversos modelos de
colaboracion entre agentes, el desarrollo de normas técnicas o
estandares, y otros mecanismos mas informales de divulgacion y
comunicacion de los resultados de la investigacion.

La transferencia no debera entenderse solo como un proceso lineal
desde la ciencia hacia la empresa y la sociedad, sino como un proceso
bidireccional y colaborativo donde las empresas también juegan un
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papel fundamental en la produccién de conocimiento y en la definicion
de las trayectorias tecnolégicas prioritarias. Este caracter
multidimensional y bidireccional de la transferencia de conocimiento se
tendra en cuenta en el disefio de los mecanismos de evaluacion,
considerando también las diferencias entre distintas especialidades
cientificas y areas de conocimiento.”

5. Conclusiones

A modo de breve conclusion, dada la diversidad normativa en las jurisdicciones y las
implicaciones que ello puede tener en las relaciones de colaboracion del sector publico

y privado, es importante conocer en profundidad los detalles para evitar conflictos o
litigios.

De ahi la importancia de que en los convenios de colaboracion se incluyan clausulas
relacionadas con la propiedad industrial y derechos de autor, tanto anteriores a la

relacion contractual, como los surgidos de la misma, tales como la autoria, la titularidad
o la explotacion.
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