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1. El Boletin Oficial del Estado de 5 de

marzo de 2011 ha publicado la tan
anunciada Ley de economia sosteni-
ble (Ley 2/2011, de 4 de marzo),
una Ley de la que se esperan efectos
casi taumaturgicos, de regeneracién
de la economia, y de salida de la
profunda crisis econdmica y finan-
ciera en que nos encontramos. En
efecto, la propia Ley dispone en su
articulo 1 que “tiene por objeto in-
troducir en el ordenamiento juridico
las reformas estructurales necesa-
rias para crear condiciones que fa-
vorezcan un desarrollo econdmico
sostenible”. Y por economia sosteni-
ble la Ley entiende (articulo 2) “un
patron de crecimiento que concilie el
desarrollo econémico, social y am-
biental en una economia productiva
y competitiva, que favorezca el em-
pleo de calidad, la igualdad de opor-
tunidades y la cohesion social, y que
garantice el respeto ambiental y el
uso racional de los recursos natura-
les, de forma que permita satisfacer
las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posi-
bilidades de las generaciones futuras
para atender sus propias necesida-
des”.

Para la consecucion de este objetivo
fundamental de la Ley de economia
sostenible se ha procedido a la re-
forma y modificacion de un impor-
tantisimo nimero de textos legales
(que van desde la normativa fiscal,
como el Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, a la
legislacion de patentes, pasando por
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de inversion colectiva, de las entida-
des de capital riesgo y de sus socie-
dades gestoras, de la disciplina e
intervencion de las entidades de cré-
dito, o la de mediacion de seguros y
reaseguros privados, entre otras
muchos textos legales).

2. Pues bien, una de las leyes modifica-

das es la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de patentes, cuyo apartado
1. A) de la disposicion adicional se-
gunda recibe una nueva redaccion
por la Disposicion final quincuagé-
sima segunda de la LES.

Hasta el momento, en la referida
disposicion adicional de la LP se pre-
ceptuaba que los plazos maximos de
resolucion de los procedimientos se
computaban desde la fecha de re-
cepcion en la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas de las respectivas
solicitudes, y para la concesion de
patentes y adiciones a las patentes,
dicho plazo era de 14 meses mas el
periodo de transcurrido desde la
fecha de recepcion de la solicitud
hasta la publicacion de la misma en
el BOPI (si se tramitaban por el pro-
cedimiento general de concesién). Y
si se tramitaban por el procedi-
miento de concesidn con examen
previo, el que resultase de afadir
veinticuatro meses al citado periodo.

En cambio, ahora los plazos maxi-
mos de resolucién son los siguien-
tes: "“si se tramitan por el
procedimiento general de concesidn,
el que resulte de afiadir catorce

meses al periodo transcurrido desde
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la fecha de recepcién de la solicitud
hasta la publicacién del Informe
sobre el Estado de la Técnica en el
“Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial”, y si se tramitan por el pro-
cedimiento de concesién con
examen previo el que resulte de
afnadir veinticuatro meses al citado
periodo”.

2. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLO-
GIA DESDE EL SECTOR PUBLICO AL
SECTOR PRIVADO EN LA LEY DE
ECONOMIA SOSTENIBLE

1. Ambito de aplicacién de la nueva
normativa

La Ley de economia sostenible
presta una especial atencion a la
transferencia de resultados de la ac-
tividad investigadora realizada en
entidades publicas. En efecto, la LES
establece un régimen normativo es-
pecifico que, segun el articulo 53,
resulta de aplicaciéon a los organis-
mos publicos de investigacion, las
universidades publicas, las fundacio-
nes del sector publico estatal, las so-
ciedades mercantiles estatales y
otros centros de investigacion de-
pendientes de la Administracion Ge-
neral del Estado.

2. Titularidad de los resultados y del
derecho a solicitar su proteccion

Segun la nueva regulacion los resul-
tados de las actividades de investi-
gacién, desarrollo e innovacién
realizadas como consecuencia del
desempefio de las funciones que les
son propias, por el personal investi-
gador de las citadas entidades, cual-
quiera que sea la naturaleza de la
relacién juridica por la que estén
vinculados a ellas, asi como el dere-
cho a solicitar los titulos de propie-
dad industrial adecuados para su
proteccién juridica, perteneceran a
las entidades cuyos investigadores
los hayan obtenido en el ejercicio de
las funciones que les son propias. Y
segun el art. 54. 2. de la LES los de-
rechos de explotacion relativos a la
propiedad intelectual corresponde-
ran a las entidades en que el autor
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haya desarrollado una relacion de
servicios, en los términos y con el al-
cance previsto en la legislacion
sobre propiedad intelectual.

En realidad, esta regulacion de la
LES reproduce lo que ya figuraba en
la legislaciéon de propiedad indus-
trial. Asi, en la Ley de patentes se
contiene una triple regulacion: a) la
aplicable a las invenciones consegui-
das por funcionarios publicos; b) la
normativa especifica referente a las
invenciones de profesores universi-
tarios, y c) la regulacién aplicable a
los investigadores de otros centros
publicos de investigacion. Y esta tri-
ple regulacion no sélo resuelve el
problema en relacién con las paten-
tes y modelos de utilidad, sino tam-
bién a propédsito de las topografias
de los productos semiconductores y
de las obtenciones vegetales, en vir-
tud de las remisiones realizadas en
la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de
proteccion juridica de las topografias
de los productos semiconductores
(articulo 11) y en la Ley 3/2000, de
7 de enero, de régimen juridico de
la proteccidn de las obtenciones ve-
getales (articulo 10.5).

Con relacion a las invenciones de los
funcionarios, empleados y trabaja-
dores del Estado, Comunidades Au-
tonomas, Provincias, Municipios vy
demas Entes publicos, el articulo
20.1 LP, declara aplicables los pre-
ceptos relativos a las invenciones
que realiza un trabajador en el
marco de un contrato de trabajo o
de prestacion de servicios (invencio-
nes laborales). Se sigue asi lo que la
doctrina califica de principio de igua-
lacién entre los trabajadores del sec-
tor publico y los del sector privado. Y
al regular las invenciones laborales,
la Ley espafiola de patentes distin-
gue tres casos diferentes, que la
doctrina ha denominado, respectiva-
mente, como invenciones de en-
cargo, invenciones de servicio e
invenciones libres.

Son invenciones de encargo las rea-
lizadas por el trabajador durante la
vigencia de su contrato o relacién de
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trabajo o de servicios con la em-
presa y que son fruto de una activi-
dad de investigacion explicita o
implicitamente constitutiva del ob-
jeto de su contrato. En esta hipdte-
sis el derecho a la patente
corresponde al empresario (art. 15.1
LP), lo cual es légico dado que la in-
vencién es consecuencia de un acti-
vidad prevista de manera explicita o
implicita como objeto del contrato, a
cambio de la cual recibe la contra-
prestacion pactada. Es por ello tam-
bién que el trabajador no tendra
derecho a una remuneracion suple-
mentaria por la invencién, salvo si
su aportaciéon personal a la inven-
ciéon y la importancia de la misma
para la empresa exceden de manera
evidente del contenido explicito o
implicito del contrato o relacién de
trabajo (art. 15.2 LP).

Las invenciones de servicio, en cam-
bio, son las realizadas por el traba-
jador en relacién con su actividad
profesional en la empresa y en cuya
obtencién hubiera influido predomi-
nantemente conocimientos adquiri-
dos dentro de la empresa o la
utilizacion de medios proporcionados
por ésta. En estos casos el art. 17. 1
LP reconoce al empresario la facul-
tad de optar entre i) asumir la titu-
laridad de la invencion vy ii)
reservarse un derecho de utilizacion
de la misma. Pero el trabajador ten-
drd derecho a una compensacion
econdmica justa fijada en atencion a
i) la importancia industrial y comer-
cial del invento, ii) el valor de los
medios o conocimientos facilitados
por la empresa vy iii) las aportaciones
propias del trabajador.

Finalmente, son invenciones libres
aquellas invenciones laborales que
no encajan ni en las invenciones de
encargo ni en las de servicio. En
estos supuestos, el derecho a la pa-
tente corresponde al trabajador.

A pesar de la regulacion general a la
que se acaba de aludir, el articulo 20
LP contiene una serie de previsiones
especificas sobre las invenciones re-
alizadas por los profesores universi-
tarios.
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La LP contiene asimismo previsiones
especificas sobre la titularidad del
derecho a la patente en los casos en
los que la invencion es conseguida
por personal investigador de entes
publicos de investigacion. Asi, en el
articulo 20.8 LP se dispone que el
régimen de los profesores universi-
tarios, “podra aplicarse a las inven-
ciones del personal investigador de
entes publicos de investigacion”. Es
decir, la LP permite aplicarles el ré-
gimen de los profesores universita-
rios, pero no obliga a ello.

Por su parte, en el apartado 9 del ar-
ticulo 20 LP se preceptua que “(l)as
modalidades y cuantia de la partici-
pacion del personal investigador de
entes publicos de investigacion en
los beneficios que se obtengan de la
explotacion o cesion de sus derechos
sobre las invenciones mencionadas
en el punto 8 de este articulo, serén
establecidas por el Gobierno, aten-
diendo a las caracteristicas concre-
tas de cada ente de investigacion”.

Este tipo de invenciones ha sido ob-
jeto de regulacion por medio del
Real Decreto 55/2002, de 18 de
enero, “sobre explotacién y cesion
de invenciones realizadas en los
entes publicos de investigacion, de
conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes”. La norma-
tiva contenida en este Real Decreto
se aplica a los siguientes Centros de
investigacion: Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC),
Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnoldgi-
cas (CIEMAT), Instituto Nacional de
Técnica Aerospacial "Esteban Terra-
das" (INTA), Instituto Nacional de
Investigacion y Tecnologia Agraria y
Alimentaria (INIA), Instituto Espafiol
de Oceanografia (1110), Instituto
Geolégico y Minero de Espafia
(IGME), e Instituto de Salud "Carlos
III": De acuerdo con la Disposicidon
adicional primera del Real Decreto
55/2002, también se aplica a las in-
venciones realizadas por el personal
investigador del Instituto de Astrofi-
sica de Canarias (creado por Real
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Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril);
del Canal de Experiencias Hidrodina-
micas de El Pardo (creado por De-
creto de 18 de febrero de 1933); del
Centro Espafiol de Metrologia (cre-
ado por Ley 31/1990, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales
del Estado), y del Centro de Estudios
y Experimentacion de Obras Publicas
(creado por Decreto de 23 de agosto
de 1957), sin perjuicio de lo dis-
puesto en sus regimenes estatuta-
rios. Y dentro de estos organismos a
los funcionarios civiles o el personal
militar vinculados a los citados orga-
nismos por una relacion de servicios
de caracter estatutario, que des-
arrollen actividades de investiga-
ciéon, y al personal contratado en
régimen de Derecho laboral por los
mismos organismos que, asimismo,
desarrolle actividades de investiga-
cion..

3. La transmision a terceros de los
derechos sobre los resultados de
la actividad investigadora

El articulo 55 LES permite la trans-
ferencia de tecnologia a terceros por
parte de las entidades publicas a
que se aplica la nueva regulacion.
Ello serd posible siempre que se
cumplan los siguientes requisitos y
condiciones:

a) IL transmisidon de los derechos
sobre estos resultados se hara
con una contraprestacién que co-
rresponda a su valor de mercado.

b) Es precisa la previa declaracion,
por el titular del Ministerio a que
esté adscrita o vinculada la enti-
dad investigadora, o por el 6r-
gano competente de la
Universidad, de que el derecho
no es necesario para la defensa o
mejor proteccién del interés pu-
blico.

c) La transmision a terceros de de-
rechos sobre los resultados de la
actividad investigadora, bien se
trate de cesidon de la titularidad
de una patente o de concesion de
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licencias de explotacion sobre la
misma, o de las transmisiones y
contratos relativos a la propiedad
intelectual, se regira por el dere-
cho privado, aplicindose los prin-
cipios de la legislacion del
patrimonio de las Administracio-
nes Publicas para resolver las
dudas y lagunas que puedan pre-
sentarse.

d) Cuando se transfiera la titularidad
del derecho a una entidad pri-
vada deberd preverse, en la
forma que reglamentariamente
se determine, la inclusion en el
contrato de clausulas de mejor
fortuna que permitan a las enti-
dades publicas recuperar parte
de las plusvalias que se obtengan
en caso de sucesivas transmisio-
nes de los derechos o cuando de-
bido a circunstancias que no se
hubieran tenido en cuenta en el
momento de la tasacion, se apre-
ciase que el valor de transferen-
cia de la titularidad del derecho
fue inferior al que hubiera resul-
tado de tenerse en cuenta dichas
circunstancias.

e) Para la transmision de los dere-
chos debe seguirse un procedi-
miento basado en la concurrencia
competitiva de interesados, en el
que se garantice una difusion
previa adecuada del objeto y
condiciones de la misma, que
podra realizarse a través de las
paginas institucionales manteni-
das en internet por el organismo
o entidad titular del derecho y el
Departamento ministerial del que
dependa o al que esté adscrito.
En dicho procedimiento debera
asegurarse, asimismo, el secreto
de las proposiciones y la adjudi-
cacion a la proposicion econémi-
camente mas ventajosa.

f) No obstante lo anterior, la trans-
mision de derechos se llevara a
cabo mediante adjudicacién di-
recta en los siguientes casos: 1)
Cuando los derechos se transmi-
tan a otra Administracion Publica
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0, en general, a cualquier per-
sona juridica de derecho publico
o privado perteneciente al sector
publico. (Se entendera por per-
sona juridica de derecho privado
perteneciente al sector publico la
sociedad mercantil en cuyo capi-
tal sea mayoritaria la participa-
cién directa o indirecta de una o
varias Administraciones Publicas
o personas juridicas de derecho
publico). 2) Cuando los derechos
se transmitan a una entidad sin
animo de lucro, declarada de uti-
lidad publica. 3) Cuando fuera
declarado desierto el procedi-
miento promovido para la enaje-
nacion o éste resultase fallido
como consecuencia del incumpli-
miento de sus obligaciones por
parte del adjudicatario, siempre
que no hubiese transcurrido mas
de un afo desde la celebracién
de los mismos. En este caso, las
condiciones de la enajenacién no
podran ser inferiores de las
anunciadas previamente o de
aquéllas en que se hubiese pro-
ducido la adjudicacién.4) Cuando
la titularidad del derecho corres-
ponda a dos o mas propietarios y
la venta se efectle a favor de
uno o mas copropietarios. 5)
Cuando la transmisién se efectle
a favor de quien ostente un de-
recho de adquisicidn preferente.
6) Cuando la titularidad del dere-
cho corresponda a dos o mas
propietarios alguno de los cuales
no pertenezca al sector publico, y
el copropietario o copropietarios
privados hubieran formulado una
propuesta concreta de condicio-
nes de la transmisién. En este
caso, los copropietarios publicos
deberan aprobar expresamente
las condiciones propuestas, pre-
via verificacion de la razonabili-
dad de las mismas. 7) Cuando
por las peculiaridades del dere-
cho, la limitacién de la demanda,
la urgencia resultante de aconte-
cimientos imprevisibles o la sin-
gularidad de la operacién
proceda la adjudicacion directa.
8) Cuando resulte procedente por
la naturaleza y caracteristicas del
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derecho o de la transmision,
segun la normativa vigente,
como en los casos de las licencias
de pleno derecho o de las licen-
cias obligatorias.

Por lo demas, y como una cuestio-
nes relacionada con la transferencia
de tecnologia, el articulo 56 LES per-
mite a los Organismos publicos de
investigacion, las universidades y los
demas agentes a los que se aplica la
regulacién de la LES, participar en el
capital de sociedades mercantiles
cuyo objeto social sea la realizacién
de alguna de las siguientes activida-
des: a) La investigacion, el desarro-
llo o la innovacién. b) La realizacion
de pruebas de concepto. c) La ex-
plotacidon de patentes de invencion
y, en general, la cesidn y explotacion
de los derechos de la propiedad in-
dustrial e intelectual. d) El uso y el
aprovechamiento, industrial o co-
mercial, de las innovaciones, de los
conocimientos cientificos y de los re-
sultados obtenidos y desarrollados
por dichos agentes. €) La prestacion
de servicios técnicos relacionados
con sus fines propios.

Pero la participacion de los Organis-
mos Publicos de Investigacion en el
capital de las sociedades mercanti-
les cuyo capital sea mayoritaria-
mente de titularidad privada
requerira la autorizacion previa del
Departamento Ministerial al que
estén adscritos. Y deberan ser ob-
jeto de autorizacién por el Consejo
de Ministros, los actos y negocios
que impliquen que dichas socieda-
des adquieran o pierdan la condicién
de sociedad mercantil estatal.

3. EL FOMENTO DE LA PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL EN LA LEY DE ECONOMIA
SOSTENIBLE

Uno de los objetivos de la Ley de econo-
mia sostenible es el de fomentar la com-
petitividad de las empresas espafiolas
en el mercado nacional e internacional.
Y para la consecucién de este objetivo la
LES pretende una mayor promocién de
los derechos de propiedad industrial.
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De este modo, el art. 57 de la LES dis-
pone que el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, a través del
organismo auténomo Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, impulsara la difu-
sién y utilizacion de los derechos de pro-
piedad industrial como elementos
fundamentales de promocién de la com-
petitividad de las empresas espafiolas
en el mercado nacional e internacional.
Y también se preceptia que la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas adoptara
las medidas oportunas para agilizar y
simplificar la concesidn de los titulos de
propiedad industrial, potenciarad su in-
corporacion en planes educativos nacio-
nales y mantendrd una politica
internacional que fomentara la utiliza-
cién del espaiol en los sistemas inter-
nacionales de propiedad industrial.

Como forma de fomentar la propiedad
industrial, la LES establece la necesidad
de revisar las tasas en esta materia, asi
como la conveniencia de agilizar los tra-
mites para conseguir la titularidad de
estos derechos.

Asi, el art. 58 LES dispone que las tasas
en materia de propiedad industrial seran
revisadas periddicamente mediante
norma con rango de ley, y que en la mo-
dificacion de las cuantias de las mismas
se tendran en cuenta la reduccién pro-
gresiva de costes debido a la utilizacion
de medios telematicos de presentacion
de solicitudes y a los consiguientes in-
crementos de la productividad y la efi-
ciencia en sus procedimientos de
tramitacion. Asimismo, a la hora de fijar
las cuantias se tendran en cuenta las
politicas de apoyo a la innovacién em-
presarial, especialmente, de las PYME.
En todo caso, sus cuantias deberan ex-
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perimentar una reduccién global del 18
por ciento en el periodo 2010-2012 res-
pecto a las tasas vigentes a 31 de di-
ciembre de 2009.

Por su parte, el articulo 59 LES precep-
tla que, previa consulta a las organiza-
ciones sectoriales que promueven la
proteccion, difusion y defensa de la pro-
piedad industrial, la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, propondra al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio las medidas
necesarias para incrementar la protec-
cién y eficacia de los derechos de pro-
piedad industrial.

De igual modo, en el dmbito de sus
competencias, la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas promovera y, en su
caso, adoptara medidas a nivel nacional
e internacional destinadas a agilizar la
concesion de los derechos de propiedad
industrial, en particular en aquellos sec-
tores clave y actuaciones estratégicas
definidas en los instrumentos de refe-
rencia para la elaboracion de los planes
de investigacion cientifica y técnica.

Asi, a propuesta de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, por Orden del Mi-
nistro de Industria, Turismo y Comercio,
podran establecerse los plazos maximos
de los distintos tramites de los procedi-
mientos de concesion y registro de las
diversas modalidades de propiedad in-
dustrial, y también se podra disponer la
tramitacion preferente de solicitudes de
patentes y modelos de utilidad relativas
a tecnologias relacionadas con los obje-
tivos de sostenibilidad a que se refiere
la LES.




