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LA PATENT, UN SISTEMA DE
PROTECCIO DELS RESULTATS

D’'INVESTIGACIO.

Encara que les patents han existit des de fa molt de temps, és actualment quan
s’ha experimentat un increment important de practiques proteccionistes, d’acord
amb la creixent tecnocratitzacio de les societats industrials. Per aixo, la Universitat
de Valéncia, a través de la seua Oficina de Transferéncia de Resultats d’Investigacio
(OTRI), ha dissenyat un pla d’actuacions per reglamentar la proteccié dels resultats

de la invencio académica.

Cal entendre per invencié académica els resultats
d’aquelles investigacions no vinculades a contractes
amb entitats pdbliques o privades, és a dir, tota la
recerca realitzada en la Universitat pel seu personal
docent i estudiant. La invencid académica és, segons la
llei de patents de 1986, una invencid laboral i, com a tal,
pertany a I’empresari (en el nostre cas la Universitat). Si
bé és la Universitat qui sol.licita la patent com a titular,
aquesta deu d’incloure el nom de I'inventor o inventors.

Per tal de protegir els resultats d’una investigacid,
es poden seguir dos camins ben diferents: el de 1a patent
o el del secret. Mitjangant la patent hom obté el dret
d’impedir que altres fabriquen o venguen els fruits
obtesos en la investigacid. Per tant, és important la
rapidesa amb que s’efectue la patent: s’obté una data de
prioritat davant d’aquell que haja patentat el mateix més
tard. Alguns dels avantatges més importants que aixo
comporta son els segiients: significa un titol de propie-
tat, esdevé un actiu immaterial per a les empreses i, a
més a més, compta amb el suport de I’estat. Amb la
finalitat de resoldre els problemes de redaccid, inscrip-
cié i acompliment de les obligacions que la formalitza-
cié d’una patent implica, la Universitat de Valéncia
posa l’OTRI a disposici6 de la seua comunitat cientifi-
cd.

Cal advertir, perd, que la Universitat, si bé pot
patentar els resultats d’una investigacio realitzada pel
seu personal docent, no es responsabilitza de comercia-
litzar la patent. Un dels objectius principals de ’OTRI
¢s, precisament, la recerca d’empreses interessades en
I’explotacio de les patents generades per la Universitat;
recerca dificultosa i no exempta de problemes externs,
perqué, mentre que les grans empreses disposen jad’un
Departament d’1+D propi, les petites i mitjanes empre-
ses no poden suportar sovint les despeses de produccié
i comercialitzaci6 de la invencid patentada.

Es, doncs, importantissim que I'investigador de la
Universitat de Valéncia que pretenga protegir els resul-
tats de la seua investigacio, tinga cura d’acomplir els
tres requisits basics per poder patentar qualque inven-
cio:

1. La invencid ha de ser una novetat a nivell mun-
dial. Pero, no es deu publicar el resultat de la investiga-
cio abans de patentar-lo. Ni publicar-lo, ni comunicar-
lo en congressos, jornades, conferéncies, etc. Ago difi-
cultaria la seua rendabilitzacid posterior . Aquest és un
punt important, és clar, perqué aixo implica alterar els
habits d'una comunitat cientifica universitaria, acostu-
mada a publicar immediatament els seus resultats
d’investigacid.

2. Els resultats d’una investigacio, per poder paten-
tar-los, han de ser aplicables industrialment, és a dir,
han de ser potencialment comercialitzables.

3. També han de ser fruit d'una activitat inventiva.
Per tant, el resultat que volem patentar no pot ésser
inferit, logicament, del corpus de coneixements de qué
disposa la comunitat cientifica internacional. S ha de
produir un salt, una innovacié inventiva, que conferesca
al resultat de la investigacié un caracter extraordinari.

Queé és, doncs, objecte de la patent? El procediment,
el metode de fabricacid, la maquina o I'aparell i el
producte resultant. Qué no és objecte d’una patent? Els
descobriments, les teories cientifiques o els métodes
matematics, els meétodes econdomico-comercials, els
programes d’ordinador, les races d’animals o les varie-
tats vegetals.

Cal assenyalar, a més, que la concessié d’una patent
exigeix —com a contrapartida del monopoli— que
I'inventor faga piiblic, amb tot tipus de detalls, I’ objecte
inventat, perque la societat puga enriquir-se amb la
nova aportacio tecnologica. La duracié maxima d’una
patent és de vint anys i pot fer-se per a ’estal espanyol,
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per a Europa (bé pais a pais, bé directament per la
CEE) o mundial, atenent en cada cas els diferents
criteris d’importancia de I'invent, I’area geografi-
ca d’interés i el pressuposit de les despeses previ-
sibles.

Tenint en compte que cada any es creen més
d’un milié de documents sobre patents noves i que
un 90% de la informacié técnica dels quals no es
troba en cap altre lloc, hom s’adonara de la impor-
tancia d’aquesta font d’informacié per als centres
publics d’investigacié. Informacié que es troba en
bases de dades en 1’Oficina de Patents espanyola i
pot ser consultada on line o a través del servei

d’informacié de 1’oficina.

Per tal d’afavorir I’investigador en les espe-
cials tasques burocratiques que comporta una pa-
tent, la Junta de Govern de la Universitat de Valén-
cia vaprendre un acord, el 23 de juliol de 1991, per
“aprovar la normativa sobre patents derivades de
lainvestigacid universitaria” (AJGUV 1991/167),
la qual recull tota la casuistica derivada d’aquesta
figura juridica. S’hi tracta també el repartiment
dels beneficis devengats de la patent, que contem-
pla dos casos: .

a) si la Universitat no exerceix els drets que li
corresponen enrelacié amb la titularitat dels resul-
tats de la investigacio i permet els seus investiga-
dors d’adquirir-la, el repartiment de beneficis
s'efectua d’acord amb aquest barem:

10% per a la Universitat

20% per al Departament

70% per al/s professor/s

b) si la Universitat si exerceix els seus drets
sobre la titularitat del resultat i n’esdevé titular, el
repartiment de beneficis —després d’ésser deduides
del primer ingrés, en concepte de beneficis per
llicéncies, explotacions, etc., les despeses
d’inscripcié i altres serveis derivats de la patent—
, restaria de la segiient manera:

20% per al Departament

30% per a la Universitat

50% per al/s professor/s

D’enca el 1989, data en qué iniciad la seua
activitat I’OTRI, la Universitat de Valéncia exer-
ceix la titularitat de 18 patents, les quals sén
resultats d’investigacions en diferents camps, com
ara el de la biotecnologia, la farmacéutica,
I’electronica o la quimica. Quatre d’aquestes pa-
tents han aconseguit de ser llicenciades, és a dir,
comercialitzades per una empresa.

L’altra via per a protegir els resultats d’una
investigacié és el secret: encara que €s una estra-
tegia comercial valida per a les empreses, no ho és
tant per a la Universitat, donat que va en contra del
seu objectiu fonamental, que no és altre que el de
lacreacid i difusié universal de qualsevol coneixe-
ment. D’altra banda, el secret no ofereix -per con-
tra de la patent- cap garantia juridica.

Un altre cas especific que hem de tractar és el
de les innovacions en programes informatics. Per
tal de protegir-les, a I'estat espanyol no serveix ni
la patent.ni el secret. El seu cas és contemplat a la
Llei de la Propietat Intel.lectual i, consegiient-
ment, funciona de la mateixa manera que un 1libre
qualsevol, amb el seu diposit legal i copyright . Es
evident que existeix un buit legal que caldria om-
plir per a evitar confusions i racionalitzar els pro-
cessos de proteccié de resultats d’investigacid.
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LA IMPORTANCIA DE LES PATENTS UNIVERSITARIES EN EL

Ana Cortés
Directora de I'OTRI
Universitat de Valéncia

- DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIC

Sens dubte, la sensibilitzacié a I’estat espanyol
quant a la proteccié d’innovacions i de resultats
d’investigacié és cada vegada major: ja es disposa
d’una Llei de la Propietat Industrial equiparable a la
d’altres paisos i d’una Oficina Espanyola de Patents i
Marques (antic Registre de la Propietat Industrial). No
obstant aix0, la necessitat indiscutible de justificar les
inversions, tant en I+D com en Investigacié Aplicada,
no ha calat suficientment en les nostres empreses ni en
els nostres centres d’investigacié si no s’ha assolit
abans la proteccié legal dels resultats d’aplicacié in-
dustrial obtinguts en el curs de les esmentades investi-
gacions. Cal dir que, en I"actualitat, només un 15% de
| les millors técniques o invencions que es desenvolupen
al’estat espanyol sén patentades. S6n les industries de
I'electronica, la quimica i la farmacia les que més fan
ts de les patents, front a les de I’automobil o la del
paper, per posar alguns exemples. Segons estudis
recents, es fa major ds de les patents en el cas dels
productes que no en el dels processos.

Als centres universitaris encara es qiiestiona la
conveniencia de protegir-els resultats generats per les
propies investigacions. Servesca aquest article per
donar conciencia ambdues parts —centres ptiblics de
recerca i indistries— de la necessitat de coordinar
I’esforg per tal d’arribar a una real Transferéncia de
Resultats d’Investigacio.

Fent una reflexi6 des del punt de vista del valor de
les patents, existeix una clara diferéncia entre els
interessos universitaris i els de la indiistria. Les patents
universitaries només tenen sentit quan hi ha un interés
real de transferéncia a una inddstria determinada, la
qual fara valdre el seu monopoli i rentabilitzara
I’'esmentada patent mitjangant la seua explotacié. Es
una realitat, perd, que la industria necessita crear nous
productes o nous processos, 0 bé canviar les caracteris-
tiques dels ja existents. Aquelles que dins el seu sector
aspiren al liderat tecnologic, han d’incorporar als seus
métodes de producci6 les tecniques més avangades,
per tal de convertir-se en les més competitives. Per
aixo, les empreses i en general els paisos, han de
reforcar les estructures d’I+D. Les universitats poden
i deuen contribuir-hi protegint els resultats
d’investigacid d’aplicacié industrial generats als seus
laboratoris, i posant-los a I’abast de les empreses. La
induistria els haura d’incorporar als propis sistemes de
produccié o bé llangar-los al mercat més idoni. Unica-

ment amb la finalitat de valoritzar aquest resultats,
deuen les universitats registrar patents.

Hem de dir, doncs, que I’obtencié d’una patent no
és una finalitat en si mateixa, siné que es tracta del
primer pas d’un complexe procés que ha de culminar
en la seua incorporacid a la realitat social. Tant la
redaccié d'una patent i la seua inscripcié com
I’acompliment de les obligacions que implica el seu
manteniment en vigor, exigeixen una considerable
especialitzacid, la qual s’incrementa si la patent ha de
ser registrada en altres paisos. A continuacid, cal
localitzar una empresainteressadaenI’explotacid de la
mateixa, la qual cosa requerira sovint una especial
atencid per part de I'inventor, el qual haura de facilitar
la resolucid dels possibles problemes técnics derivats
de la seua adaptaci6 al procés productiu.

En aquest procés de recerca de I’'empresa que ha
d’explotar aquestes patents generades per la universi-
tat, hi ha alguna cosa que falla i que complica la tasca,
convertint-la, de vegades, en infructuosa: es tracta de
I’anomenat «sindrome d’alld no fet a casa» que pa-
teixen les multinacionals i les empreses amb departa-
ment d’I+D. Al meu parer, aquest sindrome és degut,
en part, aladesconfiangaque les empreses depositenen
elsinvestigadors universitaris, tot tement que no s’haja
guardat les oportunes cauteles de confidencialitat i
secret al llarg del procés investigador i entorn els
resultats parcials obtinguts. Per aix0, és ben important
que tot I'equip investigador es mentalitze sobre la
importanciade’absolut secret,en primer lloc pertal de
salvaguardar la novetat (requisit indispensable de pa-
tentabilitat), i després pel secret que ha d’acompanyar
el «saber fer» que nofiguraen laredaccié del document
de patent, la qual cosa assoleix que la invencié siga
realment competitiva per a I’empresa.

La funcié de les patents és un factor esencial per a
la proteccid i la transferéncia de tecnologia en tots els
paisos amb economia de mercat, i aquesta funcié es
manifesta també si ens referim ales invencions univer-
sitaries en tots aquells paisos preocupats per promocio-
nar I’explotacié de les mateixes per part de laindistria.

Lapatent1i tot alld relacionat amb la seua concessié
és, en realitat, una eina de politica nacional, comuni- |
taria, etc., utilitzada per tal d"impulsar el desenvolupa- |
ment de Tecnologia. (1).

(1) Cfr. Edwin MANSFIELD. The Economics of Technological
Change. W.W. Norton and Company Inc.-New York 1968.
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