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Patentes, punto de union entre la
ciencia, la técnica y el derecho

Pablo Gonzalez Arias
Examinador de patentes en la Oficina Europea de Patentes de Berlin

Este afio se cumplen cuarenta de la firma de la Convencion Europea de Patentes, que fue el
germen de la posterior creacion de la Oficina Europea de Patentes; un espacio comin europeo
donde se dirimen las concesiones de patentes. La investigacion espafiola esta atn, en este
tema, retrasada con respecto a la desarrollada por sus vecinos; una de las causas es sin duda
el desconocimiento de este mundo que esta a caballo entre la ciencia y el derecho via el
desarrollo técnico. El presente articulo pretende ilustrar someramente sobre este tema que
por desconocido no deja de ser apasionante.

Introduccion

Dentro del gremio, si se puede denominar asi a los
que compartimos la profesién de examinadores de
patentes, tenemos a orgullo el poder contar con un
miembro tan ilustre, para los que amamos la fisica,
como Albert Einstein, que la ejercié entre los afos
1902 y 1909, seguramente su periodo mas activo en
cuanto a su creacion cientifica se refiere. Aunque
luego volveremos sobre este periodo y sin
abandonar al personaje, lo que nos importa ahora es
que, al parecer, el joven Einstein atravesaba una
etapa de desencanto en la que, como con toda
seguridad muchos de nosotros también hayamos
padecido, tras conseguir el titulo en 1900 no lograba
un empleo que le proporcionase cierta estabilidad y
con casi veintiin afios la ciencia empezaba a perder
para él todo atractivo.

Por medio del padre de Marcel Grossmann, un
compafiero del Politécnico de Zurich, logra una
entrevista de trabajo con el director de la Oficina
Suiza de Patentes, en Berna. Durante la entrevista, si
seguimos el relato de la leyenda, el joven Einstein es
preguntado sobre lo que sabe de patentes, a lo que

contesta que absolutamente nada_ Pese a 10 Albert Einstein en su escritorio de examinador
contundente de la respuesta, logra el puesto de de la oficina de patentes de Berna en 1905.
trabajo y se convertird durante los afios posteriores ] ] . )

en un examinador de patentes. Einstein no solamente trabajé como examinador de

patentes, sino que fue titular de varias. Entre ellas
podemos citar la maquina fotografica automatica,
que regulaba el diafragma, o un moderno sistema
fonografico.
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Salvando las distancias, y obviamente los tiempos,
ese desconocimiento del mundo de las patentes es
compartido por muchos de nuestra comunidad
cientifica, asi que aprovecho aqui que este afio
celebramos el 40 aniversario de la firma de la
Convencién Europea de Patentes (EPC en sus siglas
en inglés) que dio origen a la creacién de la Oficina
Europea de Patentes (European Patent Office, EPO)
para aportar un poco de luz sobre el tema, asi como
abrir un foro de reflexion sobre nuestra labor, tanto
de estudiantes, profesores, como de investigadores y
examinadores de patentes.

Como decia, celebramos en 2013 el cuadragésimo
aniversario de la conferencia diplomatica establecida
a tal fin y que dio luz a la firma de la Convencién
Europea de Patentes como texto juridico comun
aplicable en materia de patentes a un conjunto de
paises del entorno y que permiti6 la creacién en
1977 de la Oficina Europea de Patentes con siete
Estados miembros (Francia, Alemania, Paises Bajos,
Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Gran Bretafia) como
pioneros en su creacion. Se establecieron las sedes
de la institucion en Munich y La Haya
(posteriormente se afiadirian las de Berlin y Viena) y
se instauraron como idiomas oficiales el inglés, el
francés y el aleman.

La necesidad primordial de contar con un organismo
de gestion en la concesion de las patentes a nivel
supranacional que mejorase notablemente la calidad
del proceso, asi como la posibilidad de establecer
una herramienta juridica comin 'y una
jurisprudencia aplicable, impulsaron a los paises
firmantes a dar este paso histérico que supuso una
mejora extraordinaria en términos tanto de
incentivacién econémica como de investigacién
dentro de Europa.

Durante este largo periplo, la Oficina Europea de
Patentes ha conseguido un reconocimiento unanime
a su tarea y ha logrado situarse en la vanguardia a
escala mundial tanto por el nimero de solicitudes
como por la calidad en el desempefio de su tarea. En
la actualidad y tras estos primeros cuarenta afios de
trayectoria, 38 paises configuran la lista de los
Estados miembros que conforman la Oficina, en la
que los 27 que integran la Uniéon Europea estan
incluidos, y pronto se ampliara esta cifra hasta los
40. En lo que a Espafia respecta, firmé6 su adhesién
en 1987 junto a Grecia, convirtiéndose en undécimo
y duodécimo Estados en hacerlo.

Pero vamos a lo fundamental de este articulo.
;/Qué es una patente y para qué sirve?

Para responder a esta pregunta trataremos la
cuestién con un lenguaje sencillo y vayan de
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antemano mis disculpas si algin jurista o
especialista en derecho mercantil se sintiese
ofendido, pero el uso de este registro lingiiistico
tiene como Unico objetivo el lograr una mejor
comprension de la materia. Dicho esto, podemos
establecer que una patente es un derecho que el
Estado concede a su titular para comercializar en
exclusiva un producto o procedimiento que resuelva
un problema técnico con aplicacién industrial. Este
derecho en exclusividad tiene dos caracteristicas una
temporal y otra geografica; la temporal permite un
maximo de veinte afios de disfrute, la geografica
circunscribe en qué paises es vigente este derecho.

Ahora ya podemos entender cudl era la motivacion
de los paises firmantes de la EPC. Al ser cada pais
quien legitimamente tiene la potestad de otorgar
derechos de patentes, un solicitante en un entorno
comdn, como es el europeo, se encontraba con
resultados dispares dependiendo del pais de
solicitud. Con la creacién de la Oficina Europea de
Patentes, en un solo proceso administrativo los
solicitantes pueden obtener una patente en los
paises que se desee, sin tener que iniciar un largo
peregrinaje que deambule por todas y cada una de
las oficinas nacionales, con los inconvenientes, tanto
juridicos como econ6émicos que esta practica
conlleva. Con esto, como es obvio, se mejora la
calidad al poder utilizar recursos compartidos y, por
lo tanto, se logra dinamizar la economia de la zona.

El derecho de patente funciona desde el punto de
vista mercantil como un titulo de propiedad, cuyas
transacciones estan regidas por las disposiciones
legales de transmisién a tales efectos, es decir, se
puede vender, comprar, ceder, heredar, etc. Cuando
la patente expira, es decir, finaliza el tiempo de
proteccién, la invencién pasa a ser de dominio
publico y cualquier persona, fisica o juridica, puede
comercializar la invencidn.

Pero que nadie crea que todo es patentable. Para que
una invencién pueda obtener un derecho de patente
ha de cumplir ciertos requisitos:

e Ha de ser nueva; quiere esto decir que la idea
que se pretende proteger no ha tenido que
haberse hecho publica con anterioridad, ya sea
en una conferencia, articulo de divulgacidn,
libro u otro medio.

° Ha de ser inventiva, o sea, no puede ser
obviamente deducida por una persona que
conozca el campo técnico en cuestién; y por
ultimo,

° Ha de ser aplicable industrialmente, esto es, ha
de resolver un problema técnico industrial.

Las exenciones de patentabilidad estan delimitadas y
su uso ha de ser aceptado conforme a derecho.
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Dentro de las exenciones podemos citar las teorias
cientificas o los métodos matematicos. También
estan excluidos los métodos comerciales, las
obtenciones vegetales o animales, los programas
informaticos y los métodos para tratamiento médico.
Estas exenciones son las aplicables al ambito de la
EPO. Como deciamos, la potestad de conceder una
patente depende del dmbito legislativo del pais en
cuestion y estos requisitos varian de un pais a otro.

Pero una patente no conlleva solamente privilegios
para el que la obtiene, el solicitante est4 obligado a
hacer publica su invencién en modo tal que
cualquier experto en el mismo campo técnico sea
capaz de reproducirla. Desde el punto de vista
etimolodgico, la palabra patente deriva del latin
patens, patentis, participio presente del verbo patere
que significa estar descubierto, ser manifiesto. Asi, la
definicién aportada por la Academia de la Lengua es
la de manifiesto, visible.

De este modo, el sistema de patentes funciona, desde
el punto de vista del derecho, como un quid pro quo.
El solicitante de una patente obtiene un privilegio
otorgado por el Estado (es decir, el conjunto de la
sociedad) a cambio de compartir la descripcion de
como se realiza y se pone en practica la invencién. El
intercambio es de esta manera reciproco y asi el
resto de la sociedad, incluidos los competidores,
puede continuar mejorando la técnica y optimizando
recursos econémicos y evitando gastos en duplicidad
de lineas de investigacion.

La filosofia que subyace en el sistema de patentes
tiende a alentar la innovacién y a economizar en el
desarrollo. Premia al que la realiza y toda la sociedad
tiene acceso al conocimiento técnico.

Frente al sistema de patentes, como proteccidon a los
resultados de la investigacion, esta el secretismo,
que consiste en no hacer publicos los resultados,
evitando asi que la competencia y el resto de la
sociedad los conozca y propiciando la exclusividad
en el conocimiento de un grupo, sea este econdémico,
cientifico o una mezcla de ambos.

.Como se obtiene una patente?

Hasta ahora hemos estado hablando de las patentes
en un entorno europeo. Para obtener una patente en
dicho entorno, el solicitante ha de presentar una
solicitud en la EPO (si desea obtener la proteccién en
un solo tramite administrativo para los paises
integrantes que desee) o en cada una de las oficinas
nacionales donde quiera obtener protecciéon para su
invento. Son las oficinas de patentes las encargadas
de concederlas. En dichas oficinas el solicitante ha de
presentar una solicitud donde ha de constar el titulo,
el campo técnico, los antecedentes técnicos sobre el
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problema a resolver, una descripcién del invento
acompafiado de dibujos o diagramas y un elenco de
reivindicaciones. Las reivindicaciones son quienes
determinan desde el punto de vista tanto técnico
como juridico la proteccion de la patente.

A partir de entonces es cuando entramos en escena
los examinadores de patentes. Nuestra misién
consiste en encontrar documentacién publicada con
respecto al problema y a la solucién aportada por el
solicitante. Una vez seleccionados cuales son los
documentos que mas se acercan a lo descrito en la
invencion, nuestro trabajo se centra en cotejar la
invencion con lo publicado con anterioridad vy,
conforme a la ley, decidir la concesiéon o no de la
solicitud y determinar las delimitaciones de la
patente a conceder. Nuestro trabajo se sitia pues,
entre el mundo de la técnica y el derecho, pero con
predominio del primero. De hecho, nuestra
formacién, como examinadores, es técnica y no
juridica.

:Qué pasa en el resto del mundo?

Hasta ahora hemos estado hablando en un entorno
europeo y hemos mencionado, de pasada, que
existen diferencias en la legislacion de los paises con
referencia a las patentes. Para obtener una patente
con un rango de aplicaciéon mundial el solicitante ha
de ir a cada pais donde quiera obtener la patente.
Ademas de la Oficina Europea de Patentes, contamos
también con la Organizacién Regional Africana de la
Propiedad Intelectual (ARIPO) donde en un solo
procedimiento se puede obtener proteccién para los
Estados miembros. Existe, empero un mecanismo de
presentar una solicitud internacional para los
Estados firmantes del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT). Gracias a este acuerdo se
simplifican las solicitudes en los paises miembros,
pero cada Estado otorgara una patente a la solicitud.
La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(WIPO), con sede en Ginebra, es la encargada a nivel
mundial de regular todo lo concerniente a patentes,
aunque también abarca otros sectores de la
propiedad intelectual, como derechos de autor,
marcas y disefios. En la actualidad cuenta con 186
Estados miembros.

Controversia sobre patentes software

Uno de los temas que ha suscitado mayor
controversia en los ultimos tiempos en relacion al
mundo de las patentes es el de las patentes de
software.

Como deciamos al inicio, la legislaciéon relativa a
patentes depende de cada pais y en ella se recoge
todo lo referente a su tramitacién y concesion, asi
como a los limites de su proteccion, Si bien estas
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diferencias entre las diversas legislaciones son
minimas, en el caso de la protecciéon a programas
informaticos, algunos paises -tal es el caso de los
Estados Unidos de América o Canada- permiten
dicha concesién, mientras que en Europa esta
totalmente vetada.

La controversia tiene su origen en el hecho de que en
el mundo actual, con el desarrollo técnico de hoy en
dia, es en la practica imposible la aplicaciéon de
muchas invenciones sin la necesaria participacion de
elementos informaticos programables que lo lleven a
cabo y, por consiguiente, dichos elementos, en una
linea de opiniéon generalizada, deberian estar
protegidos.

La doctrina juridica que seguimos en Europa es la de
no permitir, como comentamos con anterioridad, la
patentabilidad de programas informaticos como
tales. La proteccion que dichos programas pueden
obtener es la de derecho de autor. La argumentacién
se basa en que en la EPO, y por lo tanto en Europa,
diferenciamos entre software e invenciones que
precisan de ordenadores para ser implantadas. De
modo tal que la doctrina seguida en Europa es la de
no conceder patentes para programas informaticos
si este no conlleva un caracter técnico -como por
ejemplo un método que resuelva un problema
técnico- que fuese susceptible de ser patentable per
se, sin necesidad del programa informatico. De este
modo, el programa informatico puede ser
considerado como un medio de poner en practica
dicho método para resolver el problema técnico en
cuestion.

Debate sobre la conveniencia de

patentes software

El conjunto de la sociedad ha sido testigo en el
pasado de posiciones que dudaban de la bondad del
sistema y, circunscribiéndose al software, solicitaban
que no existieran patentes en ese campo. Su
argumento era la defensa del desarrollador
particular o las pequefias empresas del sector que no
podian competir con los grandes gigantes mundiales.
Creo, con toda sinceridad, que estos argumentos se
realizaban desde el desconocimiento, ya que la tnica
manera, en la practica, de poder competir en
igualdad de condiciones es a través de la obtencién
de patentes que protejan los resultados de la labor
investigadora de las empresas. En especial si
estamos hablando de un sector como el informatico
en que las grandes multinacionales copan el
mercado mundial y que por su dinamismo, precisa
de un gran esfuerzo econémico en investigacion y
desarrollo que muy pocas compaififas tienen la
capacidad de afrontar. El sistema de patentes es
precisamente el garante que regula el derecho de
cada una de las innovaciones en igualdad, con
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independencia del tamafio o la potencialidad de las
empresas.

Dicho mas simplemente, un pequefio desarrollador
de software puede obtener la misma proteccién que
una gran compaifiia y poder negociar ese derecho.
Por contra, si no existiera dicha protecciéon, los
resultados de la investigacion de cualquiera podrian
ser comercializados por terceros y quien tuviese
mayor capacidad financiera o comercializadora seria
quien mas se beneficiaria de los resultados de la
investigacion, propia y ajena.

Pero ahora bien, ;qué pasa si una empresa o un
grupo de investigacion obtiene resultados
susceptibles de ser patentados y no esta interesado
en hacerlo? En este caso y sin entrar en los motivos
que llevan a actuar con semejante estrategia, en
lineas generales pueden suceder dos cosas:

¢ Que no haga puablico sus resultados.
Imaginemos que se da esa circunstancia y otro
grupo de investigacidon, tiempo después, llega a
resultados iguales o similares. Este segundo
grupo podria, si asf lo desea, solicitar la patente,
y asi obtener las protecciones que hemos
mencionado.

e Que si haga publico sus resultados. Recordemos
que al inicio resaltdbamos cémo uno de los
requisitos para obtener una patente era que
fuera nuevo, es decir, que no hubiese sido hecho
publico con anterioridad a la solicitud. Pues
bien, al hacerlo publico impedimos que pueda
ser patentado, ni siquiera por los autores de la
investigacién, de este modo pasarfa a ser
propiedad de la humanidad y cualquiera podria
comercializar los resultados sin ningun tipo de
restriccion ni proteccion.

Importancia de las patentes como
medidores de actividad investigadora

Las patentes tienen una importancia intrinseca en el
ambito cientifico-técnico como medidoras de la
actividad investigadora. Si bien es cierto que intentar
determinar tanto la cantidad como la calidad de la
actividad investigadora es una tarea harto dificil y
que no contamos con herramientas que nos
determinen con precision esa variable, los resultados
de la investigacién, provenga esta de centros
publicos como de grupos privados puede ser
mesurable teniendo en cuenta no solamente el
numero de publicaciones o el nimero de citas a
trabajos internos en publicaciones externas, sino
cotejando tanto el nimero de solicitudes de patentes
como el ndmero de concesiones de dichas
solicitudes. De este modo, las patentes se convierten
en un referente ligado a la actividad investigadora.
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Las cifras de patentes espafiolas en comparacién con
los paises del entorno no son para nada
satisfactorias. En el pasado afio el nimero de
solicitudes procedentes de Espafia que se
presentaron a la Oficina Europea de Patentes fue de
2.523, lo que corresponde a una media de 53,69 por
millén de habitantes, media que se sitda por debajo
de la de Chipre, Malta o San Marino y solo por
encima de la de Portugal, Grecia y de los antiguos
paises del bloque del este con excepcion de
Eslovenia.

En lo que respecta a las patentes provenientes de la
Universidad de Valladolid, los datos proporcionados
por la Oficina de Transferencia y Resultados de
Investigacion (OTRI) y publicados por los medios de
comunicacién en 2008 cifraban en 55 las patentes de
la UVa de las que solamente tres estaban, en dicha
fecha, en el mercado. En la actualidad, el niimero
total de patentes a nombre de la Universidad de
Valladolid es de 58, a las que hay que afiadir otras 24
que estan aun en fase de tramitacion.

Hay que destacar que pese a que ha sido significativo
el aumento de solicitudes en los ultimos dos afnos,
aun estas cifras distan mucho de reflejar la calidad
de la investigacion proveniente de esta institucion, y
esto no es un hecho aislado, sino comun en la gestion
de resultados provenientes de la investigacion en la
universidad espafiola. Es como, si se me permite el
ejemplo, se pusiera mucho empefio en mejorar tanto
la calidad como la cantidad de wun cultivo
determinado y no se pusiera ninguno en cosecharlo.

Podemos pues concluir, a la luz de estos datos, que
existe una disociacion manifiesta entre el mundo de
la investigacién proveniente de las universidades
espafiolas y las patentes cuyos origenes, entre otros,
tienen que ver con razones socioculturales e
historicas.

El examinador de patentes

Con toda seguridad encontremos en nuestro inclito
Albert Einstein el mejor ejemplo para ilustrar la
disociacién de ambos mundos.

Como deciamos al inicio de este articulo, los siete
afios que el padre de la relatividad estuvo trabajando
como examinador de patentes fueron los mas
fructiferos de su vida, pero también, con toda
certeza, lo fueron de toda la humanidad, de tal modo
que podriamos denominarlos, sin temor a exagerar,
como los mas revolucionarios de la historia de la
fisica, donde un joven cientifico publicé cinco
articulos que transformaron nuestra concepcién del
mundo y puso los pilares de la fisica moderna.
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No tengo ninguna duda de que la aportacién de
Einstein al mundo de la fisica, de no haberse
producido, se habria alcanzado en breve de la mano
de otros cientificos, si bien, mas aventurado seria
conjeturar quiénes y cuando habrian de producir
dichos descubrimientos, lo que nos lleva a
plantearnos por las claves que llevaron a los hechos
mencionados y concluir que, si bien, es determinante
la capacidad e inteligencia del propio Einstein, el
entorno donde desarrollé su labor profesional fue, al
parecer, también determinante.

Seglin el propio Einstein disfrutaba mucho de su
trabajo ya que ‘'resultaba extraordinariamente
diverso". En la Oficina de Patentes, o como él mismo
la denominaba, "en ese claustro mundano donde
concebi mis mas hermosas ideas", pudo observar a
diario "las ramificaciones fisicas de los conceptos
tedricos" y dicha observacion posteriormente lo
llevaria a reflexionar si habria tenido el mismo
resultado productivo de haberlo desarrollado en un
entorno mas "académico". Segiin Walter Isaacson, el
mismo Einstein sefialaria mdas tarde que la
originalidad y la creatividad no constituian el
principal activo a la hora de ascender en el escalafén
académico, en especial en el mundo de habla
alemana, y se habria visto presionado a atenerse a
los prejuicios de la opinidn de sus superiores, ante lo
que afirmaba: "Una carrera académica en la que una
persona se ve forzada a producir escritos cientificos
en grandes cantidades crea el peligro de la
superficialidad intelectual”.

Seguramente las palabras anteriores nos hagan
reflexionar sobre cual es el papel cientifico que han
de jugar las patentes. Mi trabajo consiste en
evaluarlas y para ello tengo el inmenso privilegio de
tener encima de mi mesa, en exclusividad y antes de
ser publicado, lo ultimo de lo dltimo, el resultado del
esfuerzo de un grupo de cientificos convencidos de
que su trabajo merece la concesion de una patente.

Bien es cierto que el resultado de dicho desarrollo
cientifico pasa por el filtro de los abogados de
patentes hasta producir la solicitud que se ha de
examinar y en ese proceso se desprende del 1éxico
puramente cientifico para adquirir uno mas juridico,
pero la esencia es puramente técnica.

A mi modo de ver, el entorno donde he desarrollado
mi trayectoria profesional: el mundo del desarrollo
tecnolégico, la investigacién académica y el mundo
de las patentes, todos deberian ser indisociables y,
por contra, a pesar de que me resulte paradéjico, se
podria decir que viven de espaldas el uno del otro.
Como decia el propio Albert Einstein, conocedor de
ambos: "las teorias fisicas tienen mucho de invento,
mas que de descubrimiento”.
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Y aunque resulte duro afirmarlo, durante mi
trayectoria académica y profesional no me he
encontrado ninglin articulo cientifico donde se
citaran patentes como base bibliografica y cada vez
que he preguntado al respecto a profesionales con
una reconocida trayectoria investigadora la
respuesta ha sido la misma: el desconocimiento.

El inventor

Pero nada de lo que hemos hablado tendria sentido
sin la existencia de un personaje fundamental de este
entramado: el inventor.

En relaciéon con esto, el pasado 28 de mayo nos
despertabamos con la noticia de que por vez primera
un espafiol, el ingeniero burgalés D. José Luis Lopez
Goémez, era galardonado con el premio popular al
inventor europeo que en su octava edicién concede
la Oficina Europea de Patentes. Lopez Gémez lograba
alzarse con el inico galardén que se obtiene a través
de votacién popular entre el publico europeo. Lo
hacia como autor de una invencién de un sistema
que corrige la posicidn de las ruedas en su posicidon
de contacto con el rail, perfeccionando asi el tren
articulado Talgo y mejorando la estabilidad de los
trenes de alta velocidad.

Esta noticia, aunque a priori no lo parezca, es de
extrema importancia para la imagen de la
investigacion en Espafa y, a pesar de los datos antes
expuestos, hay motivos para ser optimistas.

Nota editorial
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José Luis Lopez Gémez, ingeniero espafiol
recientemente galardonado con el premio popular al
inventor europeo 2013. (Foto EPO)

Mucho ha sido el esfuerzo realizado para revertir
esta tendencia histdrica y muchos los que lo realizan
a diario. Sirva este articulo en sefial de tributo a
todos ellos.

Para saber mas

1 - Oficina Europea de Patentes. http://www.epo.org
2 - Organizacion Mundial de la Propiedad

Intelectual. http: //www.wipo.int

3 - Banesh Hoffmann. Einstein: Creator and Rebel.

4 - Walter Isaacson. Einstein: His life and Universe.

5 - El Norte de Castilla, edicion del 7 de diciembre de
2008, pg. 2y 3.

El autor desempefia su profesion como examinador de patentes en la Oficina Europea de Patentes
de Berlin desde hace 14 afos. De formacién académica fisico, fue alumno de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valladolid y actualmente colabora con esta Universidad en diferentes aspectos

académicos.
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