Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba
el Reglamento sobre Invenciones Universitarias. (BOUZ 02/16- 28/01/2016)
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TEXTO INTEGRADO
Reglamento sobre invenciones universitarias
Exposicion de motivos:

La Ley 11/1986 de Patentes de Invenciéon y Modelos de Utilidad dispone en su articulo 20,
que correspondera a los Estatutos de cada Universidad determinar las modalidades y
cuantia de la participacion en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotacién
o cesidn de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores en el ambito
de sus funciones docente e investigadora. En este sentido, los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza, en su articulo 130, indican que ésta podra desarrollar reglamentariamente la
proteccion de las invenciones universitarias y, en su articulo 206.3, que ha de regularse la
participacion en los beneficios derivados de la explotacion de los resultados.

La creciente colaboracion en actividades de |+D+l de los profesores e investigadores con
las empresas esta influenciada, cada vez mas, por el dinamismo que provoca la fuerte
competencia existente entre ellas, exigiendo el aumento de los protocolos de
confidencialidad y la regulacién detallada de la proteccion de las invenciones.

La Universidad de Zaragoza ha asumido una politica de fomento y estimulo a la
investigacion y desarrollo que aconsejan la elaboraciéon de un Reglamento propio que
regule todos los aspectos relacionados con la proteccion de las invenciones universitarias
y la transferencia de los resultados de la investigacion.

El presente reglamento obedece por tanto, a la necesidad de regular conjunta y
homogéneamente el tratamiento de las invenciones de las que es titular la Universidad de
Zaragoza contemplando todos los aspectos relacionados con esta materia, con el fin de
dotarla de un régimen global de proteccién de su propiedad industrial e intelectual.

Capitulo I.- Ambito de aplicacion
Articulo 1. Ambito de aplicacion

1.1 La presente normativa sera de aplicacion al tratamiento de las invenciones titularidad
de la Universidad de Zaragoza en desarrollo del mandato contenido en los articulos 130.6
y 206.3 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.

1.2 A los efectos de la presente normativa tendran la consideracién de invenciones los
resultados de la investigacion, desarrollo o innovacidn, idéneos para generar alguno de los
siguientes bienes (en adelante, conjuntamente denominados las “Invenciones”):

a) Las patentes y modelos de utilidad

b) Los disefios industriales
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c) Las obtenciones vegetales y las topografias de los productos semiconductores.
d) Los programas de ordenador.

e) Los secretos industriales o know how entendido como toda innovacién o
conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales y/o
empresariales que puedan representar un valor para terceros en el mercado. En general, se
entendera como know-how un conjunto de informacion practica no patentada derivada de
pruebasy experiencias, que es i) secreta - no de dominio publico o facilmente accesible -
,il) sustancial - importante y Util para la produccién de los productos contractuales -, y iii)
determinada - descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se
ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad.

1.3 Se consideran Invenciones titularidad de la Universidad de Zaragoza aquellas que se
generen a partir de las siguientes actuaciones:

a) Las Invenciones realizadas por el personal docente e investigador de la
Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que
pertenezcan al ambito de las funciones docentes e investigadoras de dicho personal.

b) Las Invenciones realizadas por el personal docente e investigador de la
Universidad como consecuencia de la ejecucion de un contrato o programa publico de
investigacion, siempre y cuando no se haya pactado expresamente que la titularidad de la
invencion corresponde a la tercera entidad contratante, en cuyo caso, la invencion no se
considerara Invencién a los efectos de esta Normativa.

c) Las Invenciones realizadas por equipos de investigacion, integrados o no por
personal de la Universidad de Zaragoza, cuando para ello haya sido relevante el uso de los
medios e infraestructuras de la Universidad de Zaragoza, salvo que se hubiese pactado
expresamente lo contrario o salvo lo dispuesto en legislacion especifica.

d) Las Invenciones realizadas por el personal de administraciéon y servicios de la
Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que
pertenezcan al ambito de las funciones de administracidn, gestién o prestacion de
servicios de dicho personal.

En adelante, aquellas situaciones en las que se den cualquiera de las condiciones
descritas en los apartados a), b), c) y d) seran denominados genéricamente “Actividades
conducentes a invenciones”.

1.4 No se consideraran Invenciones los derechos de propiedad intelectual, distintos de los
programas de ordenador, que se generen en la Universidad de Zaragoza, cuyo tratamiento
se remite a la normativa general sobre la materia.

Articulo 2. Cesion de derechos del personal que participa en Actividades conducentes
ainvenciones

2.1 Alos efectos de lo previsto en la presente normativa, cualesquiera personas vinculadas
a la Universidad: personal docente e investigador, personal de administracion y servicios,
becarios, colaboradores, estudiantes, doctorandos, personal dependiente de otras
Administraciones Publicas o centros de investigacién, o terceros auténomos que
participen en Actividades conducentes a invenciones, se encuentran sujetos a los
derechos y obligaciones previstos en esta normativa y en particular al deber de la cesion
obligatoria de derechos a favor de la Universidad de Zaragoza, sin perjuicio de los derechos
de participacién en beneficios de la explotacidn que en cada caso corresponda conforme



al Capitulo IV y sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de
Zaragozay en la Legislacion especifica aplicable.

2.2 La Universidad de Zaragoza, con anterioridad a la solicitud de la patente, debera
recabar de las personas que hayan contribuido a la invencion, no pertenecientes a su
personal docente e investigador o de administracion y servicios, la cesion a su favor de
cuantos derechos de propiedad industrial e intelectual, Know-how y programas de
ordenador puedan generarse como consecuencia de la invencién, con- forme al modelo
que se adjunta como Anexo | de esta normativa. Este modelo de cesién de derechos podra
ser modificado en casos justificados por acuerdo de las partes implicadas,
correspondiendo a la Universidad de Zaragoza su aceptacion.

2.3 Los documentos de cesidon indicados en los apartados 2.1y 3.3 deberan ser remitidos
a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigacion (OTRI) para su archivo y
control.

Capitulo Il.- Obligaciones de informacidn
Articulo 3. ELdeber de comunicacidén de las invenciones

3.1 Todos aquellos resultados de investigacion, desarrollo o innovacion susceptibles de ser
calificados como Invenciones, conforme a lo dispuesto en el articulo 1 de esta normativa,
deberan ser comunicados inmediatamente y por escrito a la Comisién de Proteccion de
Invenciones con caracter previo a su divulgacién académica o mercantil.

3.2 Cada equipo de investigacion, unidad o servicio que genere una invencién designara un
interlocutor, que debera ser personal docente e investigador o de administraciony servicios
de la Universidad de Zaragoza, para el cumplimiento de los deberes de comunicacion
frente a la Comisiéon de Protecciéon de Invenciones, en adelante denominado el
“Responsable de lainvencidén”.

3.3 El deber de comunicacion correspondera al Responsable de la invencidn, que
presentard el modelo de comunicacidon que se adjunta como Anexo Il a la presente
normativa, en adelante, la “Comunicacién”.

3.4 La Comisidén de Proteccién de Invenciones designara a uno de sus miembros para la
interlocucion con el Responsable de la invencion a los efectos de lo dispuesto en el articulo
5.5.

Articulo 4. La Comisién de Invenciones
4.1 Se crea la Comisién de Invenciones que estara integrada por los siguientes miembros:

a) Vicerrector/a con competencia en transferencia de conocimiento o persona en
quien delegue.

b) Director/a de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigacion o
persona en quien delegue.

c¢) Un jurista de reconocido prestigio, experto en Derecho de la Propiedad
Intelectual, que esté o haya estado vinculado a la Universidad de Zaragoza.

d) Un economista, experto en Propiedad Intelectual, que esté o haya estado
vinculado a la Universidad de Zaragoza.

La Comisién de Invenciones, en el caso que lo considere necesario, podra invitar a sus
reuniones: i) al Responsable de la invencidn; ii) al o a los técnicos de OTRI encargados del
analisis y registro de la invencidn; iii) al o a los técnicos de OTRI encargados de la creacion



de empresas universitarias cuando la invencidon pudiera ser eventualmente objeto de
explotacién por una Spin Off universitaria. Todos ellos actuaran con voz, pero sin voto.

4.2 La Comision de Invenciones tendra las siguientes funciones:

a) Analizar las comunicaciones remitidas por el Responsable de la invencidén sobre
resultados susceptibles de ser considerados como invenciones a los efectos de solicitar
aclaraciones o informacion adicional.

b) Analizar el interés de la Universidad de Zaragoza en la proteccion de la invencién
comunicada.

c) Establecer, a la vista de la informacion facilitada, el tipo de proteccién que se
tratara de obtener para la invencion sometida a consideracion.

d) Establecer el periodo de suspension de la divulgacion de los resultados
comunicados en cada caso, siempre que se haya optado por la proteccion juridica de los
mismos, y a excepcion de las invenciones consistentes en know-how.

e) Instar a la OTRI de la Universidad el inicio de las actuaciones pertinentes para la
proteccién de la invencion.

f) Una vez protegida la Invencion, tal y como se indica en el articulo 5.3 siguiente,
supervisar los procedimientos de prospeccién del mercado con la finalidad de obtener
informacién sobre la viabilidad industrial o comercial de la Invencidon y aprobar o rechazar
las ofertas realizadas por terceros.

Para todo ello debera contar con el apoyo de la OTRI en lo que sea necesario: estudio de las
invenciones, tramitacion de solicitudes para la proteccion de las invenciones, solicitud de
examenes previos de novedad o, en su caso, informes especializados sobre una
determinada investigacion de la Universidad.

En este sentido, en el caso de que la Comisiodn lo estime necesario, podra invitar a asistir a
sus reuniones al o a los técnicos de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigacion involucrados en el expediente objeto de estudio y decision.

4.3 La Comisidon de Proteccion de Invenciones se entendera debidamente constituida
cuando se encuentren presentes la mayoria absoluta de sus miembros con derecho a voto
y deberdn estar presentes necesariamente el Presidente y el Secretario de la Comisién o
sus respectivos suplentes. Las decisiones se adoptaran por mayoria absoluta de sus
miembros.

4.4 ELnombramiento de los miembros de la Comisidn de Proteccién de Invenciones que no
lo sean enrazon de su cargo, correspondera al Rector, y el mandato tendrd una duracion de
dos afnos, sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar el mandato cuantas veces se desee.

4.5 El cargo de Presidente de la Comisidon de Proteccién de Invenciones recaera en la
persona del Vicerrector con competencia en materia de Investigacién, Desarrollo e
Innovacién, o persona en la que haya delegado, al que le corresponde presidir y convocar
todas las reuniones de la Comision. El Presidente podra ser sustituido por el
Vicepresidente que, en su caso, pueda designar la Comision de Proteccién de Invenciones,
o en su defecto, por cualquier otro miembro de la Comisidn cuando concurra alguna causa
justificada.

4.6 El cargo de Secretario de la Comisidon de Invenciones recaera en el miembro de la
Comisiéon que ésta decida. El Secretario levantard acta de cada sesion y mantendra el



archivo de sus reuniones. El Secretario podra ser sustituido por cualquier otro miembro de
la Comision cuando concurra alguna causa justificada.

4.7. La Comision de Invenciones podra reunirse en cualquier momento y en todo caso
debera hacerlo a propuesta de dos de sus miembros y/o a peticion de los técnicos de OTRI.
La Comisién de Invenciones tratara en todo caso de mantener una periodicidad adecuada
de sus reuniones para mantenerse al corriente de los asuntos en curso. Las reuniones
podran celebrarse de forma presencial o telematica.

4.8. Los miembros de la Comisidon de Invenciones deberan guardar secreto sobre la
informacién a la que tengan acceso en razén del desempenfo de sus funciones como tales.

Articulo 5. Procedimiento de comunicacién y proteccién de los resultados

5.1 El Responsable de la invencién remitira la Comunicacién a la Comision de Proteccion
de Invenciones que debera reunirse, en el plazo maximo de diez dias habiles, para analizar
la Comunicacion.

5.2 La Comisién de Proteccidn de Invenciones debera pronunciarse, en el plazo maximo de
diez dias habiles, sobre las siguientes cuestiones, sin perjuicio de que se traten otros temas
adicionales:

a) El interés de la Universidad de Zaragoza en la protecciéon del resultado de la
investigacion correspondiente.

b) La determinacion, sujeta a modificacion, del tipo de proteccidon que deba ser
solicitada.

c) La indicacién del plazo de suspension de la divulgacién académica y mercantil
de los resultados incluidos en la invencidon comunicada, que habra de ser respetado por el
equipo, unidad o servicio que la generd, y que no tendra una duracién superior a tres (3)
meses, a excepcioén de las invenciones consistentes en know-how.

5.3 Una vez que la Comisidn de Proteccion de Invenciones adopte la decisién de proteger
el resultado de la investigacién, la OTRI de la Universidad de Zaragoza llevara a cabo las
actuaciones oportunas para tramitar la correspondiente solicitud de proteccion. La
Universidad no realizara divulgacion alguna de los resultados susceptibles de ser
protegidos en tanto no se hayan llevado a cabo las siguientes actuaciones:

a) En lo referente a los resultados susceptibles de ser protegidos como patente,
modelo de utilidad, disefo, topografia de productos semiconductores u obtencion vegetal,
la presentacién de la solicitud de proteccidn ante el organismo competente.

b) En lo referente a los programas de ordenador el registro de la obra en el Registro
de la Propiedad Intelectual.

c) En lo referente a secretos, innovaciones o know how, la Comision de Proteccion
de Invenciones manifestara su decision de tratar el resultado de la investigacion como tal
secreto industrial e instara a la OTRI de la Universidad de Zaragoza a que lo inventarie como
tal, guardando las cautelas necesarias para que el secreto no pierda su caracter de tal.

5.4 Tanto a los miembros de la Comisidn de Proteccién de Invenciones como a las personas
que intervengan puntualmente en las sesiones, les vincula el deber de secreto y
confidencialidad sobre los temas tratados en las reuniones que Unicamente podran ser
reveladas dentro de la institucion universitaria a los 6rganos o personas que corresponda
en el ejercicio de las funciones propias de cada cual.



5.5 La persona designada por parte de la Comisién de Proteccion de Invenciones para
mantener la interlocucién con el Responsable de la invencién, debera proporcionar a éste
informacién periddica sobre el estado de los tramites en cuanto a su proteccion juridica 'y
la toma de decisiones en relacidon con la misma.

Capitulo lll.- Transferencia de resultados de la investigacion
Articulo 6. Procedimiento de transferencia de resultados

6.1 Las Invenciones en su calidad de bienes inmateriales valorables econémicamente
podran ser objeto de cualesquiera negocios juridicos, de acuerdo con la normativa general
sobre la materia.

6.2 En cuanto bienes patrimoniales de la Universidad de Zaragoza, los actos de disposicion
y administracion sobre las Invenciones se someten a lo previsto en los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, asi como a la normativa sobre patrimonio de la Comunidad
Auténoma de Aragon.

A los efectos de disponer sobre los mencionados bienes inmateriales se hace constar
expresamente el caracter alienable de las Invenciones.

6.3 La enajenacion de tales bienes se efectuara mediante el procedimiento de subasta
publica, conforme al procedimiento establecido en la ley de contratos de las
Administraciones Publicas.

6.4 El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, mediante acuerdo motivado,
podra autorizar que en lugar de la subasta se utilice el procedimiento negociado de
adjudicacion en los términos que se especifican en el siguiente articulo 7 cuando las
caracteristicas propias de la invencion, la limitacién de la demanda u otras circunstancias
similares asi lo aconsejen.

6.5 Sin perjuicio de otros supuestos en los que sea procedente la adjudicacién directa del
bien, se entendera causa justificada para ello, aquellos supuestos en los que el acto de
disposicion se realice a favor de tercero que ostente la condicién de licenciatario de la
Invencidn durante al menos los ultimos cinco afiosy siempre que el acto de disposicion se
realice a precio de mercado.

Articulo 7. Prospeccion de mercado y decisién de la Comision de Proteccion de
Invenciones

7.1 Una vez protegida la invencidn en cualquiera de las formas indicadas en el apartado
5.3, la OTRI llevara a cabo las actuaciones precisas para la exploracién del mercado con el
fin de identificar a terceros interesados en su explotacién, asi como con el fin de valorar la
misma recabando al efecto cuantas ofertas estimen oportuno. La OTRI podra contar con la
colaboracioén del equipo, unidad o servicio que la generé para explorar el mercadoy recabar
ofertas de terceros.

7.2 Los servicios encargados del analisis de mercado contaran con la infraestructura,
medios humanos y técnicos suficientes para acometer tales actuaciones asi como
medidas de seguridad adecuadas y actuaran de forma coordinada con el Comité de
empresas spin off de la Universidad.

7.3 Durante un plazo maximo de 24 meses, la OTRI debera explorar el mercado nacional e
internacional a través de los medios que estimen oportunos y recabara un minimo de tres
ofertas de terceros interesados en la explotacidn de la Invencidon en cada caso, salvo que



habiendo dedicado los esfuerzos adecuados y por razones de mercado no haya sido
posible recabarlas, en cuyo caso sera de aplicacién lo dispuesto en el apartado 7.11.

7.4 Elanalisis de mercado se realizara previa firma por parte de los terceros interesados de
los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

7.5 La Universidad de Zaragoza habilitara un espacio concreto en su pagina web donde se
incluiran las Invenciones que pretenden ser transferidas a la sociedad. Por sus especiales
caracteristicas no sera de aplicacion esta prevision a los secretos industriales o know how.

7.6 Una vez recabadas las ofertas de terceros, que a juicio de los técnicos sean
consideradas suficientes en su contenido y que podran incluir también consideraciones
que no sean de naturaleza econdmica, la OTRI propondra a la Comisidn de Proteccién de
Invenciones aquella que considere mas adecuada a los intereses de la Universidad de
Zaragoza a través de un informe motivado en el que se detallaran las actuaciones
realizadas, asi como el resumen del resto de las ofertas con indicacién de las razones que
hayan justificado la negativa de cada una de ellas.

7.7 La Comisién de Proteccidn de Invenciones se reunira en el plazo de diez dias habiles
desde la recepciodn del informe para pronunciarse sobre la aprobacién o no de la oferta
presentada, decisién que debera consignar por escrito y comunicar a la OTRI.

a) La Comisidon de Proteccidon de Invenciones sélo podra rechazar la operacién
propuesta por motivos justificados. En el caso de resolucién negativa, la OTRI podra
continuar la blusqueda de interesados y someter nuevas propuestas a la Comisién de
Proteccién de Invenciones.

b) En el caso de que la Comisién de Proteccién de Invenciones apruebe la
operacion, la OTRI negociara los contratos e instrumentos juridicos necesarios para la
formalizacién de la operacion.

c) En el caso de que habiendo transcurrido treinta dias desde la entrega del informe
la Comisién de Proteccién de Invenciones no se hubiese pronunciado en ningun sentido, la
OTRI podra considerar su propuesta como aceptada por la Comisién de Proteccidon de
Invenciones.

7.8 La Universidad de Zaragoza llevara un Registro de Invenciones que mantendra
debidamente actualizado, en el que hara constar el estado de las mismas y los derechos
de terceros sobre ellas.

7.9 La Universidad de Zaragoza informara puntualmente al Responsable de la invencion a
través del interlocutor designado por la Comision de Proteccion de Invenciones del estado
de las negociaciones asi como de los resultados de la explotacién de la Invencién.

7.10 Los contratos que formalicen actos de transmisiéon plena o limitada, usufructo o
cualquier otro negocio juridico sobre las Invenciones reuniran garantias suficientes en
cuanto ala percepcion del precio pactado. En particular, en el caso de que se pacte el pago
aplazado del precio, se obtendran garantias suficientes de pago tales como, a modo
indicativo y no limitativo, fianzas y avales provisionales y definitivos. Dichas garantias
deberan ser objeto de informe favorable del servicio juridico previo a su aprobacién por el
érgano de contratacion.

7.11 En el caso de que transcurridos 3 anos desde la presentacién de la solicitud de
proteccion de las Invenciones no se hubiese localizado un tercero interesado para su
explotacion, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 81 y siguientes de la Ley de
Patentes en cuanto al otorgamiento de licencias de pleno derecho.



Articulo 8. Organo competente

8.1 El Rector sera el 6rgano competente para celebrarlos oportunos contratos que
supongan actos de disposicion sobre los bienes, en nombre y representacién de la
Universidad de Zaragoza.

8.2 No obstante lo anterior, en el caso de que el acto de disposicidon sobre una Invencion
supere la cifra de trescientos mil euros (300.000 €), la operacidon debera someterse a la
aprobacion del Consejo de Gobiernoy, en su caso, al Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza de acuerdo con su Normativa.

8.3 Los actos de administracion sobre las Invenciones, una vez aprobadas por la Comision
de Proteccion de Invenciones, seran formalizados en los correspondientes acuerdos que
celebrara la Universidad de Zaragoza, representada por el Rector o el Director de la Oficina
de Transferencia de Resultados de la Investigacion, cuando sea debidamente habilitado
para ello.

Capitulo IV.- Participacidn en beneficios derivados de la explotacidon de Resultados
Articulo 9. Reparto de beneficios con caracter general

9.1 Los beneficios derivados de la explotacién de las Invenciones por cualquier medio
seran ingresados por la Universidad de Zaragoza, que procedera a la distribucion de los
mismos con arreglo a la siguiente proporcion:

a) Corresponde a la Universidad de Zaragoza un [40%] de los beneficios de la
explotacion.

b) Corresponde a los Inventores un [60%] de los beneficios de la explotacion.

9.2 En el supuesto de que los beneficios de la explotacion superen anualmente la cifra de
trescientos mil euros (300.000 €) correspondera a los Inventores un porcentaje adicional
sobre el porcentaje pactado, en detrimento proporcional del porcentaje atribuido a la
Universidad. Asi, cualquier exceso a partir de 300.000 € dara derecho al Inventor a percibir
un 2% adicional, a lo que se anadira un 1% adicional por cada cien mil euros (100.000 €)
que excedan de cuatrocientos mil euros (400.000 €). Con independencia del beneficio de
la explotacidn, el Inventor no esta facultado para percibir un porcentaje superior a un [70%]
del beneficio de la explotacion.

9.3 A estos efectos, se consideran beneficios de la explotacion después de impuestos las
cantidades efectivamente percibidas por la Universidad de Zaragoza en concepto de
retribucién por la explotacion de la Invencion.



