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Disposicion derogatoria

PREAMBULO

La legislacion situa a las universidades como uno de los agentes ejecutores del
Sistema Espanol de Ciencia, Tecnologia e Innovacién debido al papel trascendental
gue en él desempeiian la transferencia y difusion de los resultados de la actividad de
investigacidon. Es mas, a ellas dirige el ordenamiento un auténtico mandato de su
fomento. De ahi la importancia de generar un marco juridico que regule los derechos
de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre los resultados de las tareas de
investigacion que realiza la comunidad universitaria en el desarrollo de las funciones
que les son propias.

La Universidad Carlos Ill de Madrid ha asumido desde su creacion el fomento de una
investigacidon de calidad, consciente de que los productos o servicios y procesos
resultantes de la actividad investigadora que en ella se llevan a cabo contribuyen
decisivamente al desarrollo econdmico y cultural del entorno social.

Con el propésito de concretar los cauces e instrumentos precisos para una adecuada
proteccion de los resultados de investigacion, la Junta de Gobierno, en sesién de 20 de
octubre de 2000, aprobd un Reglamento de invenciones. Desde la perspectiva de una
politica estratégica de estimulo a la investigacion y desarrollo de calidad, la aprobacion
del citado Reglamento permitié articular el reparto de beneficios, derechos,
responsabilidades y obligaciones derivados de la explotacién de los resultados de la
investigacion.

El avance alcanzado por la investigacion, unido a la experiencia acumulada y a los
escenarios abiertos para la investigacion y la transferencia del conocimiento con la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Organica 4/2007,
de 12 de abril) impulsaron la adopcién de un nuevo Reglamento, finalmente aprobado
por el Consejo de Gobierno el dia 9 de diciembre de 2010, que logrd responder a las
nuevas necesidades de fomento de la innovacion y el desarrollo tecnoldgico.

Transcurrida mas de una década desde la aprobacidon de la anterior normativa, es
preciso actualizar dicho marco teniendo en cuenta tanto los cambios legislativos que
se han producido en este contexto como la modernizacién operada sobre los
procedimientos y servicios universitarios ligados a su gestion.
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En relacidn a las modificaciones normativas relevantes resulta necesario armonizar las
disposiciones universitarias con las previsiones de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economia Sostenible, de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la
Innovacion, y con las regulaciones vigentes en materia de propiedad industrial e
intelectual (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley 1/2019, de 20 de febrero, de
secretos empresariales, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que ha
sufrido numerosas modificaciones parciales en los ultimos diez afios).

El nuevo Reglamento para la proteccidén de los resultados de investigacion continuda
manteniendo, como el anterior, un ambito de aplicacion amplio con la intencién de
poder abarcar las distintas modalidades de protecciéon que el ordenamiento juridico
regula y cuya titularidad corresponde, por disposicién legal o previa cesion, a la
Universidad. De acuerdo a las caracteristicas especificas de los resultados de
investigacion obtenidos pueden diferenciarse dos tipos de proteccién juridica: la
propiedad industrial y la propiedad intelectual. En particular, dentro de la primera, se
anade la proteccion del secreto empresarial, que la propia Ley define como cualquier
informacién o conocimiento que sea secreto, que tenga un valor comercial por ser
secreto y que haya sido objeto de medidas razonables de seguridad por parte de su
titular para mantenerlo en secreto. Este conocimiento puede ser de tipo tecnolégico,
cientifico, industrial, comercial, organizativo o financiero.

Algunas de las nuevas disposiciones legales relevantes contemplan especificamente la
figura del personal universitario como generador de resultados protegibles en el marco
del desempefio de sus funciones propias e inciden sobre las reglas de atribucién de
derechos exclusivos sobre ellos y sobre diversos extremos del procedimiento de
proteccion y gestidon de tales resultados.

La conveniencia de una nueva reglamentacion también viene marcada por la
necesidad de actualizar determinados aspectos. Entre los mas importantes, los
referidos a la inclusién de los medios electrénicos en el procedimiento universitario de
proteccion de los resultados de investigacidon y de toma de decisiones, el esquema de
participacién en los rendimientos econdmicos provenientes de la explotacion de los
resultados protegibles y la reasignacidn universitaria de las competencias de gestiény
explotacién de la cartera de propiedad industrial e intelectual de la Universidad Carlos
Il de Madrid.
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Conforme al articulo 160, apartado f), del Texto Refundido de los Estatutos de la
Universidad, aprobado por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre, es competencia del
Parque Cientifico de la Universidad Carlos lll de Madrid la gestién interna de los
derechos de propiedad industrial e intelectual procedentes de los resultados de la
investigacion desarrollados en la Universidad. Actualmente, el Parque Cientifico esta
integrado en el nuevo Servicio de apoyo al Emprendimiento yla Innovacién, como
unidad competente para la gestién de los derechos de la propiedad industrial e
intelectual.

Con los anunciados fines se elabora el presente Reglamento, cuya preparaciéon
discurre en paralelo a la actualizacién del Reglamento de creacién de empresas
universitarias basadas en conocimiento de la Universidad Carlos Ill de Madrid. Ambos
conforman un marco reglamentario de transferencia de la tecnologia y del
conocimiento que resulta util para el avance del entorno socioeconémico y que dota
de la seguridad juridica necesaria tanto a los investigadores de la Universidad como a
terceros que colaboran con ella en el desarrollo de actividades de investigaciéon
generadoras de resultados protegibles y en su transferencia.

Titulo I: Ambito de aplicacion

Articulo 1. Ambito objetivo de aplicacién

1. El presente Reglamento sera de aplicacion a aquellos resultados de
investigacion protegibles por los regimenes de propiedad industrial e
intelectual, incluso aquellos que la Universidad decida mantener en régimen
de secreto empresarial, (en adelante resultados protegibles) que hayan sido
generados por el personal de la Universidad en relacidon con su actividad
profesional o utilizando medios proporcionados por esta y cuya titularidad
corresponda a la Universidad por disposicion legal.

2. El presente Reglamento también sera de aplicacién a aquellos resultados
protegibles desarrollados por cualquier persona, con o sin vinculacion
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profesional con la Universidad, previa cesion a esta de los derechos de
explotacién y, en su caso, de la titularidad.

3. Cuando los resultados protegibles procedan de un acuerdo o contrato
suscrito por la Universidad o se desarrollen en el marco de proyectos de
investigacion financiados con fondos externos a la Universidad se estard a
lo dispuesto en el correspondiente acuerdo, contrato o convocatoria.

Articulo 2. Ambito subjetivo de aplicacién

La presente normativa sera de aplicacion a los autores e inventores que generen los
resultados protegibles descritos en el articulo anterior.

Titulo Il: Compromisos y obligaciones de la Universidad y de los autores o inventores
Articulo 3. De los compromisos de la Universidad

1. La Universidad establecerd los instrumentos y medios personales y
materiales necesarios para una gestiéon de calidad en materia de propiedad
industrial, intelectual y secreto empresarial para facilitar una eficaz
transferencia de los resultados protegibles al entorno socio-econémico.

2. La Universidad destinara fondos presupuestarios (en adelante, Fondo IPR)
para hacer frente a los gastos derivados de la gestion de la proteccién de los
resultados de la investigacion y de la transferencia de la tecnologia. El Fondo
IPR se nutrird con las cantidades a tal efecto previstas en el Presupuesto
anual y con los ingresos procedentes de la explotacién comercial de los
derechos de propiedad industrial, intelectual y secreto empresarial.

3. La Universidad fomentard la colaboracion entre las estructuras de
investigacion (entre otras, Grupos de Investigacién, Departamentos,
Institutos  Universitarios de Investigacién, Unidades Académicas
Precompetitivas o Catedras de Investigacién) y los servicios universitarios
para la proteccidn y explotacién comercial de los resultados protegibles.
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4. La Universidad evaluard y resolvera los procedimientos sobre proteccion y
explotacién de los resultados protegibles a través de la Comision para la
Proteccién de Resultados de Investigacion (en adelante, Comisidn IPR) que
estard integrada por los siguientes miembros:

Vicerrector competente en materia de investigaciéon y transferencia,

quien la presidird y participara con voto de calidad.

e  Vicerrector adjunto designado al efecto.

° Vicegerente competente en materia de investigacion y transferencia

e Director del Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovacién (en
adelante, SEl) o del servicio que en el momento ostente la
competencia en la gestion de la propiedad industrial e intelectual,
quien actuara como secretario.

e Tres vocales, como minimo, que, oida la Comisién de Investigacion,

serdn designados por el Vicerrector, de entre profesores de diferentes

areas de conocimiento pertenecientes a los cuerpos docentes de la

Universidad.

La Comisién IPR serd asistida por personal del Area de transferencia del SEI y por un
representante del Servicio de investigacion.

Al menos la mitad de los vocales de la Comisién IPR seran renovados de su cargo con
una periodicidad bienal.

Todos los participantes en la Comisién IPR quedardn obligados a mantener la debida
confidencialidad y a guardar secreto sobre los resultados protegibles.

Articulo 4. Obligaciones de los autores o inventores

Los autores o inventores que obtengan cualquier resultado protegible conforme a lo
contemplado en el articulo 1 estaran obligados a cumplir, ademds de los deberes
establecidos en el resto de normas de aplicacidn, los siguientes:
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1. Respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros en
los resultados protegibles.

2. Comunicar por escrito a la Universidad, a través del procedimiento
previsto en el articulo 5, los resultados de investigacion protegibles. Esta
comunicacidon deberd ser previa a cualquier publicacién o difusién de
dichos resultados. En concreto, las comunicaciones referidas a la
proteccion de resultados mediante titulos de propiedad industrial
deberdn hacerse llegar en un plazo maximo de tres meses desde la
conclusién del resultado de investigacidn.

A estos efectos, los resultados protegibles no podrén divulgarse hasta que
haya una decision por parte de la Universidad de no proteger los mismos
o, si la Universidad decide protegerlos, hasta la presentacidon de la
correspondiente solicitud del titulo de propiedad absteniéndose ambas
partes de cualquier actuacién que pueda redundar en detrimento de los
derechos de propiedad.

3. Facilitar a la Universidad cuanta documentacion e informacion resulte
necesaria para la evaluacién y proteccién de los resultados protegibles, asi
como suscribir cuantos documentos sean precisos para garantizar la
titularidad de la Universidad.

4. Abstenerse de tramitar sin autorizacién de la Comisién IPR cualquier
procedimiento ante el Registro oficial competente cuando la titularidad de
los resultados de investigacion corresponda a la Universidad por
disposicion legal o previa cesién.

5. Cooperar con la Universidad en cualquier accidn que se emprenda relativa
a la proteccién y defensa de los resultados de investigacion.

6. Colaborar con la Universidad en las actividades de transferencia de
tecnologia y conocimiento que se lleven a cabo en relacién con los
resultados protegibles.
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Titulo Ill: Proteccion y mantenimiento de los derechos sobre los resultados de
investigacion

Articulo 5. Procedimiento para la proteccidon de los resultados de investigacion

1. El SEl es el Unico servicio competente de la Universidad para instar el
procedimiento de protecciéon de los resultados de investigacion.

2. Los autores o inventores cumplimentaran y remitiran al SEl el formulario de
comunicacion de resultados, facilitado por este servicio, ademds de cualquier
otra documentacion complementaria si se estimase necesaria.

En el mismo formulario, los autores o inventores especificaran el porcentaje en
el que cada uno acepta y participa en los resultados. Dichos porcentajes seran
aplicables en el reparto de beneficios acorde con el articulo 8.

3. ElI SEI proporcionard aquellos documentos necesarios para la toma de
decisiones por parte de la Comisién IPR sobre la proteccidn de los resultados
de investigacion.

4. La Comision IPR es la competente para decidir la pertinencia o no de tramitar la
correspondiente solicitud de un titulo de propiedad industrial o intelectual para
la proteccion de los resultados de investigacion de los que sea titular la
Universidad por disposicidn legal o previa cesion. La Comisidén IPR también es la
competente para decidir su consideracién como secreto empresarial, adoptando
las medidas que sean razonables para su proteccion efectiva.
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En el plazo maximo de tres meses contados desde la recepcién del formulario de
comunicacién de resultados y la documentacién necesaria que sea requerida, el
SEl deberd comunicar a los autores o inventores la voluntad de mantener los
derechos de la Universidad, solicitando el correspondiente titulo, o de
considerarlos como secreto empresarial, reservdandose el derecho de utilizacidn en
exclusiva sobre los resultados.

En el supuesto de que la Comisién IPR decida no tramitar la correspondiente
solicitud de un titulo de propiedad industrial o intelectual ni mantenerlo como
secreto empresarial, podra ceder la titularidad de los resultados a los autores o
inventores, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.

En el supuesto de que la Comisidon IPR decida tramitar la correspondiente
solicitud de un titulo de propiedad industrial o intelectual, el SEl preparara la
documentacidn que sea precisa para su tramitacion con el apoyo técnico de los
autores o inventores y, en su caso, con el apoyo de agencias y asesores externos
especializados. El SEl presentara la documentacion ante el Registro oficial
competente para la obtencion del correspondiente titulo de propiedad industrial
o intelectual.

5. El procedimiento para la proteccion de los resultados de investigacion,
incluida la toma de decisiones por parte de la Comisién IPR, podra realizarse
utilizando medios electrénicos.

La Universidad, a través del SEl, mantendra un registro interno de las solicitudes

de proteccién de la propiedad industrial e intelectual y secretos empresariales de
las que sea titular, observando medidas razonables de confidencialidad.

Articulo 6. Renuncia o cesidn de la titularidad

1. Sila Universidad no estuviera interesada en mantener sus derechos sobre los
resultados de investigacién, la solicitud o el titulo concedido la Universidad
podra, previa justificacion, cederlos a los autores o inventores.
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En este supuesto, la Universidad podra reservarse una licencia de uso sin caracter
comercial, no exclusiva, intransferible y gratuita, para los fines de investigaciéon y
docencia. Asimismo, la Universidad tendra derecho a una participacién del 10% en
los beneficios de la explotacién de los resultados cedidos, salvo acuerdo del Consejo
de Gobierno en otro sentido. Esta participacion en los beneficios se aplicard tanto si
la explotacion de los resultados la realizan los propios autores o inventores como si
estos hubieran transferido u otorgado licencia a favor de terceros.

Cuando la Universidad haya cedido los derechos a los autores o inventores estos
deberan informar a la Universidad de la explotacién de los derechos transferidos.
Los autores o inventores deberdn presentar dicha informacion con una periodicidad,
como minimo, anual, y, en todo caso, siempre que se produzca una alteracion en las
condiciones de explotacion. Esta obligacion de informacién se aplicard tanto si la
explotacién de los resultados la realizan los propios autores o inventores como si
estos hubieran transferido u otorgado licencia a favor de terceros.

2. Si la Universidad hubiera suscrito un contrato con un tercero, previendo
en su favor un derecho de adquisicién preferente en caso de renuncia de
los derechos sobre los resultados de investigacion pertenecientes a la
Universidad, sera de aplicacién lo previsto en dicho contrato.

3. La Universidad, mediante el correspondiente contrato, podrd acordar la
transmision a un tercero de los derechos sobre los resultados de
investigacidn, la solicitud o el titulo concedido, de conformidad con lo
previsto en la legislacién sobre patrimonio y, en general, en el resto de la
normativa de aplicacién.

Titulo IV: Explotacion y reparto de beneficios de los resultados de investigacion

Articulo 7. Explotacidn de los resultados de investigacion
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1. La Universidad realizara cuantas acciones se consideren necesarias para la
explotaciéon de los resultados de la investigacion, por si misma o mediante
terceros debidamente autorizados, asumiendo los gastos derivados de las
actividades de comercializacion.

2. Los autores o inventores tendran, en todo caso, derecho a participar en los
beneficios que obtenga la Universidad de la explotacién o cesién de los
derechos sobre los resultados de investigacion de los que sea titular,
conforme a las modalidades y porcentajes de reparto previstos en el articulo
8.

3. En el caso de que una empresa de base tecnolédgica y conocimiento
promovida y/o participada por la Universidad (EBTC) o por alguno de los
entes previstos en el articulo 84 de la Ley Orgédnica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades pretenda llevar a cabo la comercializacion de los
resultados de investigacion propiedad de la Universidad, esta podra acordar
la transmisidon de los derechos de explotacién sobre dichos resultados de
acuerdo con lo previsto en la normativa propia de la Universidad y en el resto
de la normativa que resulte de aplicacién.

Articulo 8. Reparto de los beneficios de explotacién de los resultados de
investigacion.

1. A efectos de reparto de los beneficios de explotacién de los resultados de
investigacion, se consideraran beneficios los ingresos que se obtengan con la
explotacién, previo descuento de los gastos derivados de la solicitud,
tramitacion y mantenimiento de la proteccion.

2. Se establecen las siguientes modalidades y cuantias de participacién en los
beneficios de la explotacion de los resultados de investigacion cuya
titularidad pertenezca a la Universidad por disposicidn legal o previa cesion:

a. En el supuesto de que los resultados de investigacién sean
protegidos por el régimen de propiedad industrial o secreto
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empresarial, o bien se trate de bases de datos o programas de
ordenador, los beneficios de la explotacidén se distribuiran del siguiente
modo:

50% Autores o inventores
15% Departamento o Instituto
20% Fondo IPR

15% Universidad

b. En el supuesto de otros resultados de investigacion protegidos por el
régimen de propiedad intelectual, los beneficios de la explotacién se
distribuiran del siguiente modo:

70% Autores

10% Departamento o Instituto
10% Fondo IPR

10% Universidad

3. Todos los gastos de proteccidon seran cofinanciados a partes iguales entre el
Fondo IPR y el Departamento o Instituto del que los autores o inventores
formen parte.

Excepcionalmente, la Comisién IPR podrd decidir que los gastos de proteccion
sean asumidos integramente por el Fondo IPR cuando el Departamento o
Instituto del que los autores o inventores formen parte acredite que no dispone
de recursos para tal efecto. En este caso, el reparto de beneficios sera el
siguiente:

40% Autores o inventores
10% Departamento o Instituto
35% Fondo IPR
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15% Universidad

4. En el supuesto de que los autores o inventores incumplan alguna de las
obligaciones que les competen de acuerdo con el articulo 4, la Comisién
IPR podrd, previa audiencia, reevaluar, justificadamente, las cuantias de
participacién en los beneficios de la explotacion de los resultados de
investigacion previstas en los apartados 2 y 3 del presente articulo. En
particular, la infraccién de la obligacién contenida en el segundo parrafo
del articulo 4.2, podrd comportar, como maximo, una reduccién del
porcentaje de participacion en beneficios del 80%.

5. Corresponde a los autores o inventores especificar si los resultados de
investigacidon han sido desarrollados en el marco de sus actividades, bien
dentro del Departamento o bien dentro del Instituto al que se encuentren
adscritos, con el fin de realizar correctamente el reparto de los beneficios
especificados en los apartados 2 y 3 del presente articulo. El
Departamento o Instituto establecera los criterios a seguir en el reparto
interno de estos beneficios atendiendo a su normativa de funcionamiento.

6. En el caso de que el resultado protegible constituyese una obra colectiva
creada por la iniciativa y bajo la coordinacién de la Universidad, los
beneficios de explotacidn correspondientes a los autores, de acuerdo con
los apartados 2 y 3 del presente articulo, seran gestionados a través de un
proyecto de investigacion especifico designado al efecto por la
Universidad para financiar el desarrollo de la linea de investigacién
relacionada con el resultado protegible.

Disposiciones finales, transitorias y derogatoria

Disposicion final primera. Entrada en vigor
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El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el
BOEL de la Universidad.

Disposicién final segunda. Normativa subsidiariamente aplicable.

En lo no contemplado en el presente Reglamento y para su interpretacion se estard a
lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.

Disposicidon transitoria primera. Régimen aplicable a proteccidon de resultados en
tramitacion.

Todos los resultados de investigacion susceptibles de proteccién que, en el momento
de la entrada en vigor del presente Reglamento, se encuentren en tramitacion se
acogeran a lo aqui establecido.

Disposicién transitoria segunda. Aplicabilidad del régimen de distribucién de gastos y
beneficios.

La explotacién de los resultados de la investigacidon para los que la Universidad haya
decidido su proteccién con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento
se ajustara al régimen de distribucién de gastos y beneficios contemplados en el

presente Reglamento.

Disposicion derogatoria

Queda derogado el Reglamento para la Proteccion de los Resultados de Investigacién
en la Universidad Carlos Il de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno en
sesion de 9 de diciembre de 2010, asi como todas aquellas normas internas de la
Universidad de rango inferior que se opongan al presente Reglamento.
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