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La titularidad de las patentes universitarias

El caso Gatorade

> Carlos Vargas Vasserot / Profesor de Derecho Mercantil - Director OTRI de la Universidad de Almeria

atorade, la bebida isoténica mas

vendida en el mundo, nacié en

1965 cuando el entrenador del
equipo de futbol americano de la Uni-
versidad de Florida (Florida Gators) le
pregunté a un reconocido investigador
de dicha Universidad (Dr. R. Cade), por
qué sus jugadores perdian tanto peso en
los partidos y apenas orinaban después.
El equipo de médicos y quimicos, lide-
rado por el profesor Cade, demostré que
cuando los jugadores sudaban se produ-
cian trastornos en el equilibrio quimico
del cuerpo (pérdida de electrolitos, sodio,
cloruro y potasio) e ideé una bebida que
los compensase.

Labebida pronto empez06 a ser conoci-
da, especialmente cuando el equipo gand
en 1967 por primera vez en su historia el
campeonato nacional de futbol america-
no universitario. Ese mismo afio, uno de
los colaboradores del Dr. Cade obtuvo un
trabajo en la Univesidad de Indiana y alli
contactd con uno de los responsables de
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la Indianapolis-based Stokely-Van Camp
Co. que, interesada en patentar y comer-
cializar el producto, garantizé los dere-

®

chos de Cade y sus compaifieros como
inventores a cambio de unas importantes
regalias. Como era logico, sobre todo
ante el tremendo éxito comercial que la
bebida empezo a tener en todo EE.UU.,
la Universidad de Florida inicié una se-
rie de acciones judiciales contra la com-
pafiia y contra sus investigadores. Dicha
controversia durd cinco afios, hasta que
se llegd un acuerdo entre ambas partes,
conocido como the Gatorade Trust, por
el que se reconocian los derechos econo-
micos de cada uno por los ingresos de ex-
plotacion de la patente. Desde entonces la
Univesidad de Florida ha recibido mas de
cien millones de ddlares por los derechos
de Gatorade.

Pues bien, de cualquiera de nuestras
universidades puede salir un Gatorade
y no podemos permitir ni que una mala
gestion de la propiedad industrial por
parte de éstas, ni la firma de contratos de



Desde que se acordo su
explotacion, la Universidad
de Florida ha obtenido mas
de cien millones de doélares
por derechos de esta bebida

investigacion en los que se ceda, sin mas,
a la empresa contratante el cien por cien
de los derechos que se puedan generar,
signifique una pérdida de ese patrimonio
intangible con un importante valor poten-
cial. El control de estos aspectos nos pa-
rece fundamental, maxime cuando la ma-
yor parte de la investigacion realizada en
Espaiia se hace con fondos publicos. Mas
aun, cuando para su desarrollo se utilizan
laboratorios, despachos, instrumentales,
maquinaria, bibliografia, pruebas de con-
cepto, y se han aprovechado proyectos de
investigacion, becas de formacion y un
largo etcétera de recursos publicos.

Cabe recordar que la Ley 11/1986 de
Patentes de Invencion y Modelos de Uti-
lidad (en adelante LP), parte de un reco-
nocimiento general de que el derecho a
patentar pertenece al inventor, pero ese
derecho decae cuando el invento se rea-
liza en un contexto laboral. En caso de

invenciones universitarias, la LP declara
expresamente que “corresponde a la uni-
versidad la titularidad de las invenciones
realizadas por el profesor como conse-
cuencia de su funcion de investigacion en
la universidad y que pertenezcan al am-

bito de sus funciones docentes e investi-
gadoras” (art.20.2). Esta titularidad de la
universidad suele ser ratificada por los es-
tatutos universitarios, que a su vez suelen
reconocer que un importante porcentaje
de los beneficios que ingrese la universi-
dad por explotacion de la patente (a veces
llega hasta el 50 por ciento) vaya directa-
mente al investigador-inventor. La
LP establece que toda invencion
debe ser notificada inmediatamente
a la institucion académica por el pro-
fesor autor de la misma (art.20.3). El
incumplimiento de esta obligacion lle-
vara consigo la pérdida de los derechos
economicos (art.18.1), sin perjuicio de
otras sanciones administrativas que pue-
dan incurrir por incumplimiento de sus
obligaciones como profesores e investi-
gadores de dicha institucion.

Un aspecto muy importante a tener en
cuenta, y que no se debe descuidar, es la
redaccion de las clausulas de propiedad
industrial en los contratos de investiga-
cién y en los proyectos colaborativos. De
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nuevo debemos recordar que, en la gene-
racion de esos resultados, normalmente
se ha invertido dinero publico y que las
empresas no suelen cubrir el coste total
de la investigacion (no operan a costes
totales, ya que no cubren los costes indi-
rectos u overhead). Los centros de inves-
tigacion deben tener claro los procesos de
gestion de los derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual, y contar con mode-
los de contratos que, dentro de la flexibili-
dad que debe primar en las negociaciones
contractuales, velen por la salvaguarda de
los intereses generales de la institucion y
de la sociedad. En estos temas confluyen
con toda su fuerza cuestiones de Derecho
de la Competencia, ayudas de Estado, y la
posible vulneracion de normas de compe-
tencia desleal. ®

Segun la Ley de

Patentes, la titularidad de
las invenciones realizadas
en el ambito universitario
corresponde a la institucion
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