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INTRODUCCIO

Un dels aspectes de major rellevancia en els processos d’investigaci6 i desenvolupament tecnologic és la
possibilitat d’ apropiaci6 de les innovacions generades, que permeta un Us exclusiu d’ aquestes.

A launiversitat se sol pensar que, atés que la investigacié es finanga amb fons pdblics, la millor manera
de lliurar a la societat els seus resultats és difondre’Is obertament i fer-los accessibles a tots. S oblida,
amb aquest plantgjament, que un resultat d'investigaci6 només sera atractiu per a una empresa si pot
limitar I'accés de la competéncia a la seua utilitzacié. També s obvia la possibilitat que la institucio
obtinga retorns economics substancials per una activitat creativa que produirariquesa al’ entorn.

Si se segueix aquest raonament, no tindria sentit dedicar esforcos economics a la generacié de noves
tecnologies o innovacions si no es poguera recorrer a una limitacié de la possibilitat d'Us per part de la
competencia. Aixo és especialment necessari en €l cas de la generacid de tecnologia, atés que els costos
d’investigaci6 i desenvolupament tecnol dgic sén molt elevats.

Malgrat €l que s exposa, no totes les innovacions poden ser objecte de proteccio legal i no totes les
modalitats de proteccio legal atorguen drets similars, perd és una tendéncia assentada la implantacio
creixent per part dels paisos desenvolupats de mecanismes legals variats per garantir als qui obtenen
innovacions un dret exclusiu d’' explotacié. Amb aix0 s ha pretés incentivar lainnovacié i fer més facil la
recuperaci6 de les inversions en desenvolupament en establir, de fet, drets d’ explotacié en monopoli per
als qui obtenen innovacions.

LA PATENT

Entre les modalitats de proteccio legal dels resultats de la investigacio destaca la patent, a través de la
qual es poden protegir lamajoria de les innovacions de caracter técnic.

QUE ESUNA PATENT?

Una bona definicio de patent ésla que la considera un contracte entre qui obté unainvencio i I estat, enla
qual aquest, en canvi de la divulgacié del contingut técnic de la invencié, atorga a aquell un dret
d’ explotacié en exclusiva per un temps determinat.

Per tant, la patent atorga a titular €l dret a prohibir a tercers el seu Gs amb fins industrials o comercials.
L’ estat hade garantir a titular, amb el recurs alamaguinariajuridica, la defensa dels seus drets.

La patent és un document accessible a public, de manera que qualsevol pot conéixer el seu contingut i
aplicar-lo amb fins no industrials (basicament d' investigacio).

Aquesta accessibilitat dels documents de patent possibilita el flux d'informacié tecnica i contribueix a
I"avang de lacienciai de la tecnologia. Ates que la vida de la patent és limitada (habitualment 20 anys),
es garanteix que quan s haja extingit € dret de monopoli, la tecnologia protegida quede a disposicio de
gualsevol que desitge explotar-la.

Un altre aspecte que no s ha d’ oblidar és que la patent és una «concessio» d’ un estat. Per tant, no existeix
la «patent internaciona», sind que parlarem de patent espanyola, francesa, nord-americana, etc. Quasi
tots els paisos industrialitzats posseeixen legislacio en matéria de patents, per laqual cosales tecnologies
d' Us extensiu poden estar patentades en desenes de paisos i constituir una familia de patents. Aquest
concepte es tractara més tard en |’ apartat corresponent ales patents al’ estranger.



Espanya no és un gran productor de tecnologia, per la qual cosa no hi ha molta tecnologia espanyola
patentada. No obstant aix0, constitueix un important mercat de 40 milions de consumidors, enclavat a si
de laUnié Europea; aix0 provoca que existisca molta tecnologia forana patentada a Espanya.

Aquesta caracteristica de «concessio» converteix la patent en un bé patrimonial amb un valor de mercat.
La patent pot vendre's o transferir-se per qualsevol mitja (heréncia, donacio, intercanvi...).

El titular del dret no té per qué coincidir amb I'inventor. El dret alatitularitat pot provindre d’ unarelacio
laboral, contractual o mercantil. L’ empresa éstitular, llevat que es pacte el contrari, de lesinvencions dels
seus empleats contractats especificament per a aix0 o que utilitzen €s seus mitjans i dels
desenvolupaments tecnologics encarregats a tercers. També ho sera, evidentment, de les patents

adquirides en compra. L’inventor té el dret moral de ser designat com atal: independentment dels canvis
detitularitat, el seu nom seguira constant en el document de patent.

Lallei de patents i les seues disposicions
A Espanya el sistema de patents es regeix per la Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents i models
d'utilitat. Aquesta Llei estableix que és patentable qualsevol invencid nova que implique una activitat
inventivai que sigad’aplicaci6 industrial.

Exclusions i excepcions de patentabilitat
No es consideren invencions:

1. Elsdescobriments, lesteories cientifiquesi els métodes matematics.

2. Lesobresliterariesi artistiques o qualsevol creaci6 estéticai les obres
cientifiques.

3. Elsplans, reglesi metodes per al’exercici d' activitats intel -lectuals, per a
jocs o per a activitats economicocomercialsi els programes d’ ordinador.

4. Lesformesde presentar informacions.

No sbn patentables perque no es consideren d’ aplicacié industrial ;

1. Elsmétodes de tractament quirdrgic aplicats al cos humao animal.

2. Elsmétodes de diagnostic de malalties del cos humao animal.

3. (Aquestadisposici6 no sera aplicable a substancies (farmacs...) ni
productes (instrumental, etc.) necessaris per al’ aplicacio dels metodes
quirdrgics o de diagnostic).

Es consideren invencions pero estan excloses de patentabilitat:

1. Lesinvencionslapublicacié o explotacié de les quals siga contrariaa
I’ordre public o als bons costums.

2. Lesvarietats vegetals (disposen d’ un altre mecanisme).
3. Lesracesanimals.

4. Elsprocediments essencialment biologics d’ obtencié de vegetals o
d’ animals.



(El que es disposa en €ls apartats b, ¢ i d no sera aplicable als processos microbioldgics ni als productes
obtinguts mitjancant aquests processos).

Requisits
Qualseval invencio, perque siga patentable, ha de complir tres requisits:

1. Novetat: es considera que una invencid és nova quan no esta compresa dins de |’ estat de la técnica.
L'estat de la tecnica compréen tot €l que, abans del moment de presentacié de la patent, s hagja fet
accessible a public mitjangant comunicacio oral o escrita, per una utilitzacié o per qualsevol atre mitja
Aixi mateix, compren les sol -licituds de patents anteriors al moment citat que encarano s hagen publicat.

Es important retindre que el mateix titular o els inventors poden trencar la novetat si publiquen e
contingut de la invencié abans de la sol-licitud de patent, per la qual cosa aguesta no podria ser
concedida.

2. Activitat inventiva: es considerara que en |’ obtencié d’una invencié ha hagut activitat inventiva quan
de |’ estat de latécnicano es derive de forma evident lainvencio per a un expert en lamatéria.

3. Aplicabilitat industrial.
A més, qualsevol sol-licitud de patent només es concedira s existeix:
1. Compliment dels formalismes establerts en el procediment.

2. Suficiéncia de la descripci6: la descripcié de la invencié en la sol-licitud de la patent ha de ser
suficientment clara i completa perque un expert en la matéria puga executar-la. Aquest requisit és molt
important i no s'avé amb € mite que les patents no serveixen per a res perqué no descriuen e que és
realment important, siné vaguetats. La realitat és que les patents «conten moltes coses», perd també és
cert que «no ho conten tot». L' estratégia habitual consisteix que la patent conte «suficient» perque siga
valida, perd no més que suficient.

Nul-litat

En cas d'incompliment de qualsevol dels requisits de novetat, activitat inventiva, aplicacié industrial i
suficiéncia de la descripci6, la patent concedida no sera valida. Encara que semble una paradoxa, el fet
gue una sol-licitud de patent incomplisca algun dels requisits citats no implica que no es concedisca. Aix0
és aixi atés que I'estat concedeix la patent sense garantia de validesa. La comprovacié exhaustiva del
compliment dels requisits citats, almenys del primer i el segon, ésimpossible. Del grau d’ aproximacio del
procediment de concessié a aguesta exhaustivitat ideal dependra el grau de fortalesa de la patent.
D’ aquesta manera, es pot parlar de sistemesi patents «forts», en els quals hi ha un procediment d’ examen
dels requisits 1 i 2 —procediment que realitza un técnic especialista— i sistemes i patents «febles», en els
quals no hi ha examen, es concedeixen totes les patents que se sol-liciten i que compleixen els mers
requisits formals. El sistema espanyol de patents és un sistemafeble, jaque I’ examen no és obligatori.

El titular d'una patent podra veure's en la necessitat d’ haver de defensar la seua patent en un tribunal,
davant tercers que vulguen anul-lar-la. Per a aix0 hauran de demostrar que incompleix un dels requisits
citats.

Infraccio

Es denominen infractors els tercers que fan Us d’'una patent per a fins industrials o comercials sense
autoritzacio del titular. Per reforcar el dret d'exclusiva del titular, la legislacio espanyola estableix la
reversio de la carrega de la prova. Aixo implica que davant una demanda per infraccié ha de ser €



demandat qui demostre que no esta utilitzant la invencié i no e demandant qui hgja de demostrar €l
contrari, tal com és habitual en dret.

Per exemple, en una demanda d'infraccié d' una patent d’un procés industrial per a la fabricacié del
producte X, a demandant li seria molt complicat demostrar aquesta infraccié, en mancar d' accés a les

instal-lacions del demandat. La reversio de la carrega de la prova suposa que € demandat ha de
demostrar, com menys, que és capag de fabricar €l producte X mitjangant un altre procediment diferent.

Estructura de la sol-licitud
Lasol-licitud de patent compren:;

1. Unainstancia

2. Unadescripcié del’invent per a qual se sol-licitala patent.

3. Unao diversesreivindicacions: les reivindicacions constitueixen la part
juridica de lasol licitud de patent i han de reflectir exactament I’ objecte
per a qual se sol-licitala proteccid.

4. Dibuixos.

5.  Unresum.

Habitualment s'incorpora dins de la descripcié un exemple, com a mitja per garantir la suficiencia de la
descripci6.

Extensio de la patent a altres paisos
a) Conveni delaUni6 de Paris de 1883

Es tracta del primer acord internacional en matéria de patents. Actualment esta subscrit per més de 100
paisos i segueix aportant avantatges substancials als nacionals d’ aquests. Basicament, recull dos acords:

- Principi de tracte nacional: tots els pai'sos atorguen als nacionals de la resta de paisos acollits al conveni
el mateix tracte que concedeixen al's seus propis ciutadans.

- Benefici de prioritat unionista: atesa la impossibilitat de presentar la sol-licitud d’ una patent de manera
simultania, o en un breu termini de temps, en tots el's paisos, estableix que, després que s haja dipositat la
sol-licitud en el primer d'agquests, es comptara amb un termini de 12 mesos per fer-ho en laresta. Durant
aquests 12 mesos la sol -licitud prioritaria, encara que s haja publicat, no trenca la novetat. Tampoc trenca
lanovetat qualsevol altre tipus de divulgacié o explotacio.

b) Conveni de Munic sobre concessié de patents europees

Es tracta d'un conveni internacional que no forma part del dret comunitari perd que és d adhesio
obligatoria per als membres de la Unié Europea. A part dels membres de la Unié Europea hi estan
adherits Liechtenstein, Monaco, Suéciai Suissa.

Permet I’ obtencid d’ una patent en tots o part dels paisos adherits mitjangant un anic procés de concessio.
Al final sobtenen tantes patents com paisos es designen perd, evidentment, s abarateix € cost, se
simplifiquen elstramitsi s actua en tot el procés amb una Unicallengua de treball.

El procediment, agranstrets, és:

1. Dipositi publicacio delasol-licitud



2. Exameni concessio (o denegacio)
3. Fased oposicio

4. Fasenaciond

¢) Tractat de cooperacié en matéria de patents (Patent Cooperation Treaty, PCT)
Hi estan adherits més de 55 pai'sos, entre €lls els principal s paisos industrialitzats (UE, EUA i Japd).

Permet la sol-licitud de patent en tots o part dels estats adherits mitjangant una Unica sol-licitud inicial.
Aquesta sollicitud inicial desencadena un informe de recerca d’ antecedents internacionals per constituir
I’ estat de latécnica. Aquesta recerca serveix de base per al’ examen en tots el's pai'sos.

El principal avantatge del PCT és que € termini per a la presentacid de la sol-licitud en els estats
designats és de 20 mesos.

Patentar a la Universitat Jaume |

La Llei de patents dedica un epigraf especiament a la patent universitaria. Basicament, aquest epigraf
inclou dues disposicions:

a) Les invencions desenvolupades per professors d'universitat en |'exercici de les seues tasgques
d'investigacié son propietat de la universitat. No obstant aix0, € professor tindra dret a una participacié
en els beneficis economics que es deriven de I’ explotacié de la patent.

b) Si la universitat renuncia a la propietat de la patent, el professor podra sol-licitar-la com a titular. En
aguest cas, la universitat podra exigir una participacié en els beneficis economics que es deriven de
I"explotacié de la patent.

La Universitat Jaume | posseeix una normativa sobre la proteccié dels resultats de les activitats
d'investigacié, desenvolupament tecnoldgic i innovaci6. Aquesta normativa estableix els drets
d'investigadors i institucio, el's procediments de comunicaci6 i decisio i la participacié en els beneficis de
I’ explotaci6 dels professors inventorsi €l departament o institut: un terg en cada cas.

Normativa: http://www.uji.es/uji/norm/pdi/protec.html
Diagrama de gestio: http://www.uiji.es/ocit/gestio/ginimg.thtml

Drets dels becaris

Launiversitat seratitular dels drets de propietat sobre €ls resultats de la investigacio del professorat i del
personal amb contracte laboral per a tasques d'investigacio. Aix0 és aixi perque la relacié entre la
universitat i aquests investigadors és de caracter |aboral.

Els becaris, en mantindre amb la universitat una relacio no laboral, son titulars del dret de propietat sobre
el resultat del seu treball. Aixo implica que, quan en una patent universitaria un 0 més investigadors son
becaris, cal buscar una solucié compensada que respecte els seus drets i que faga viable la sol licitud de
patent.

Els models d’utilitat

Aquesta modalitat de proteccié es reserva a aquelles invencions que addueixen novetat exclusivament a
nivell naciona i que impliquen una menor activitat inventiva (segons lallei, lainvencié no ha de deduir-
se del’estat de latécnica de forma molt evident per aun expert en la materia).



Generalment, s’ acullen a aquesta modalitat els dispositius senzills que atorguen una utilitat nova a través
de modificacions en el disseny.

Atorguen una proteccio de 10 anys davant dels 20 de la patent.

LES PATENTS COM A FONT DE DOCUMENTACIO

L es patents son una bona font d'informaci6 tecnol ogica:

- Accés senzill, através d’ especialistes documentalistes, a diferents bases de dades en linia o en suport
magnétic. Acudir alIMPIVA, Oficina Espanyola de Patents i Marques, algunes universitats. ..
- La documentacio referida ala tecnologia patentada a Espanya esta en castella.

Per a qué pot servir la documentacio en patents?

- Per fer el seguiment de lainvestigacio i €l desenvolupament tecnol dgic d’ un sector industrial o
tecnologic.

- Per evitar fer inversions per desenvolupar tecnologia que ja s ha obtingut i protegit.

- Per detectar tecnologies d’ Us lliure (patents caducades o abandonades).

- Com adocumentaci6 préviaal llancament de projectesd’ 1+D.

- Com avigilanciade laveracitat del que indiquen els eventuals Ilicenciats en tecnologia.

SECRET INDUSTRIAL

Els sistemes de patent, si recordem €l que s ha exposat, estableixen els mecanismes adequats perque no
siga necessari € secret, que mai és desitjable des del punt de vista de I'interés general. No obstant aixo,
és ben cert que agunes innovacions no es protegeixen bé mitjancant patents, per la qual cosa és
practicament imprescindible el recurs a secret. També és cert que freqlientment es recorre a una
estratégia mixta (patent + secret industrial) per ala proteccié de tecnologia.

La utilitat del secret radica precisament que aquest continue sent-ho e major temps possible. Aixi, €
propietari de la invencié mantinguda en secret ha de prendre les mesures adequades perqué no es
divulguei, per tant, quede accessible ala competencia. En qualsevol cas, unavegada s hgja divulgat, siga
per ell mateix, per algun dels seus assaariats (amb o sense autoritzacid) o per un tercer que haja tingut
accés a secret pels seus propis mitjans (investigacié...) o a través del propietari, aquest perdra tot
avantatge perque la tecnologia sera de lliure accés per a qualsevol.

Si lainvencié no pot copiar-se, per exemple, un procés industrial que quasi no deixa empremta en €l
producte final, pot ser aconsellable no patentar-lai guardar-la com a secret.

ELS PROGRAMES D’ORDINADOR

Els programes d’ ordinador no sén patentables a Espanya. Els drets dels autors vénen regulats per la Llei
de propietat intel lectual (Reial decret legidatiu 1/1996, de 12 d' abril, pel qual s aprovael text refos de la
Llei de propietat intel -lectual, que regularitza, clarificai harmonitza les disposicions legals vigents sobre
lamatéria), per laqual cosaals programes d’ ordinador se'ls aplica el mateix tractament que ales obres de



creaci6 (obres literaries, musicals, plastiques...) o a atres obres que son fruit d'un treball professional
(projectes d' arquitectura o enginyeria).

LaLle de propietat intel -lectual estableix que la propietat sobre les obres intel -lectuals naix, a diferéncia
de les patents, en e moment de lacreacid, i no és necessari cap registre per acreditar-la.

Esta prohibida per laLlei I’ explotacio de la propietat intel -lectual sense € permis de I’ autor.

Els drets d’ explotacié s estenen durant tota la vida de I’ autor i 70 anys després de la seua mort. Aquests
drets es limiten a 70 anys des de la creacio o la divulgacio licita quan € titular siga una empresa que haja
adquirit €l dret através d’'unarelacio laboral.

S'estableix un registre de la propietat intel-lectual, que té una oficina en cada provincia. El registre
reforcala proteccio i pot servir com afet probatori de |’ autoria en cas delitigi.

EL DISSENY INDUSTRIAL

L’ Estatut sobre propietat industrial (30 d' abril de 1930) permet protegir les creacions de forma en dos o
tres dimensions, mitjancant dues modalitats de proteccio:

Models industrials

Serveixen per protegir les formes estétiques d’ objectes tridimensionals, sense que puga protegir-se la
seua utilitat o funcionalitat (que disposa d’'una via adequada a través dels models d'utilitat). Les
caracteristiques basiques son:

- Novetat: mundial.

- Procediment de concessio: la sol-licitud I’ examina quant a formalitats I’ Oficina Espanyola de Patents i
Marques (OEPM), després es publica en € Butlleti Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) i a partir de
la publicacié s'obri un termini de 2 mesos perqué qualsevol perjudicat puga oposar-se a la seua
concessio, al-legant drets anteriors 0 que esta mancada de novetat.

- Durada: 10 anys renovables per altres 10 (total: 20 anys), comptats des de la data de concessi.

Dibuixos industrials

Disposicions o conjunts de linies o colors aplicables amb una fi comercial al’ ornamentacié d’ un producte
industrial. Les caracteristiques basiques son:

- Novetat: mundial.

- Procediment de concessio: la sol-licitud I’ examina quant a formalitats I’ Oficina Espanyola de Patents i
Marques (OEPM), després es publica en el Butlleti Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) i s'obri un
termini de 2 mesos perqué qualsevol perjudicat puga oposar-se a la seua concessié al-legant drets
anteriors o que esta mancada de novetat.

- Durada: 10 anys renovables per altres 10 (total: 20 anys), comptats des de |a data de concessi6.

ADRECES WEB D'INTERES

Oficina Espanyola de Patents i Marques: www.oepm.es

Oficina Europea de Patents. www.european-patent-office.org

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona: www.ub.es/div3/serveis/d3serv23.htm
Oficinad Harmonitzacié de Mercat Interior: http://oami.eu.int/es
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Organitzacié Mundial de la Propietat Intel -lectual: www.wipo.org



