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RESUMEN

La transferencia de tecnologia es un proceso mediante el cual se identifican,
categorizan y caracterizan las necesidades y demandas tecnoldgicas de los
productores de un sector determinado y se formulan soluciones. Mediante la
planeacién estratégica, la estructura organizacional y la innovacién, se busca
satisfacer necesidades a nivel interno para optimizar resultados a nivel externo.

En su sentido mas amplio se entiende la transferencia tecnoldgica como el
movimiento y difusién de una tecnologia o producto desde el contexto de su
invencidn original a un contexto econdmico y social diferente. En el presente
trabajo se pretenden analizar las normas principales encargadas de regular este
proceso, prestando particular atencién a las empresas spin-offs y los contratos
celebrados a partir de las mismas.

Palabras clave: transferencia tecnoldgica, innovacion, Empresas de Base
Tecnolégica, spin-off
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1. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
1.1.Concepto de transferencia de tecnologia

El art. 61 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible prevé
expresamente que las Universidades potenciaran sus funciones de investigaciéon basica y
aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad para la mejora del bienestar y la
competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboracion con el sector
productivo.

La transferencia de tecnologia es un proceso mediante el cual se identifican,
categorizan y caracterizan las necesidades y demandas tecnoldgicas de los productores de un
sector determinado y se formulan soluciones. Mediante la planeacién estratégica, la estructura
organizacional y la innovacidn, se busca satisfacer necesidades a nivel interno para optimizar
resultados a nivel externo.

En su sentido mas amplio se entiende la transferencia tecnolégica como el movimiento
y difusion de una tecnologia o producto desde el contexto de su invencién original a un
contexto econdmico y social diferente. Esta definicién implica que la transferencia tecnoldgica
se da a través del comercio; de la inversidn extranjera directa con utilizacién de mano de obra
local; del licenciamiento que otorgan las empresas extranjeras a empresas domésticas, las
cuales reciben entrenamiento y asistencia técnica y con el otorgamiento de licencias para
explotar patentes, entre muchas otras modalidades.

Puede decirse asi que esta transferencia es el mecanismo para lograr que la tecnologia
sea rapidamente incorporada al mercado de productos y servicios. Considerando las altas tasas
de innovacién tecnoldgica y de incremento de la competitividad, una tecnologia que se
demore mucho en ser incorporada al mercado corre un alto riesgo de perder rdpidamente las
oportunidades de penetrarlo. En otros términos, es el proceso mediante el cual el sector
privado obtiene acceso a los avances tecnoldgicos, desarrollados por los cientificos, a través
del traslado de dichos desarrollos a las empresas productivas para su transformaciéon en
bienes, procesos y servicios Utiles, aprovechables comercialmente. Este proceso implica el
conjunto de actividades que llevan a la adopcién de una nueva técnica o conocimiento y que
envuelve la diseminacién, demostracién, entrenamiento y otras actividades que den como
resultado la innovacion. Asi la transferencia tecnoldgica es un nexo entre la Universidad y las
empresas, para la generacion de desarrollo cientifico-técnico y econdmico. La transferencia
conlleva un convenio, un acuerdo y presupone un pago Yy, por tanto, la comercializacion del
conocimiento es un elemento inherente a este proceso.

1.2. Proceso de transferencia tecnoldgica

En un proceso de transferencia tecnoldgica participan varios actores. Como una
manera de simplificar el proceso distinguimos tres subprocesos con tres conjuntos de actores:
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1) El proceso de generar conocimiento para innovaciones en productos, servicios o
procesos; a cargo de investigadores y desarrolladores.

2) El proceso de estructurar el conocimiento en tecnologias y transferirlas a otros,
incluyendo los asuntos relativos a normativas y regulaciones nuevas o mejoradas, cuando sea
el caso; a cargo de especialistas en gestion de la propiedad intelectual, gestién tecnoldgica y de
negocios tecnoldgicos con la participacidn de investigadores y desarrolladores, y de ejecutivos
del sector publico responsables de normas y regulaciones.

3) El proceso de usar las tecnologias transferidas para llevar al mercado productos o
servicios; a cargo de empresarios y gerentes de empresas productivas.

Historicamente, la forma predominante de obtencidn de informacidn cientifica ha sido
la lectura de literatura y revistas relativas a disciplinas especificas. Con las relaciones que se
tejen a través de la transferencia de conocimiento, surgen nuevas fuentes de informacién que
se materializan en licencias, regalias, patentes, acuerdos de investigacién, nuevos productos,
desarrollo econdmico y como un aspecto importante a resaltar: transferencia informal de
know how. Estas en conjunto se convierten en nuevas formas de obtencién de informacion
cientifica. Para que el desarrollo cientifico-tecnolégico tenga lugar en forma efectiva se precisa
proponer modelos de transferencia en los cuales se identifiquen claramente los actores
involucrados y sus intereses en cada etapa del proceso, considerandose como tales a todos los
participantes involucrados en el proceso de transferencia tecnoldgica, desde la produccion
misma del conocimiento hasta su entrega y recepcion.

Los distintos actores que intervienen en el proceso son:

- Los cientificos universitarios, como productores primarios del conocimiento o
tecnologia.

- Los administradores de la tecnologia universitaria, que representan los intereses
universitarios en la negociacion del conocimiento producido por los cientificos
universitarios, conocidos en general como Oficinas de Transferencia Tecnoldgica
(OTTs) u Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigacion (OTRIS), que
surgen como intermediarios entre la Universidad y la industria y representan los
intereses de ambas partes, facilitando la transferencia comercial del conocimiento a
través del licenciamiento de las invenciones a las industrias, u otras formas de
propiedad intelectual, producto de la investigacidn universitaria.

- Las empresas quienes comercializan las tecnologias transadas en el proceso de
transferencia.

Ademas de estos actores, se pueden incluir:

- Los cientificos de la industria, quienes son los encargados de analizar e incorporar el
conocimiento adquirido a la Universidad para utilizarlo posteriormente en el proceso
de innovacion.

- El Gobierno, como generador de politicas publicas que regulan el proceso de
transferencia.
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En este proceso el conocimiento adquiere la condicién de mercancia, cuya transaccion
estd afectada por la accién de los actores descritos. Adicionalmente, los cientificos, en
particular los universitarios, juegan un papel determinante, en consideracién a que el
conocimiento producido aparece a titulo personal y no institucional y, por tanto, se debe
negociar su autorizacion (Ministerio de Educacién y Ciencia: 1).

1.3.Modelos de transferencia tecnoldgica
Los modelos mas relevantes de transferencia son los siguientes:

1) Modelo lineal: bajo este modelo, la transferencia de una Universidad a una empresa
es entendida como un proceso conformado por una secuencia lineal de etapas. El modelo
comienza con el descubrimiento en el laboratorio, que estd trabajando con recursos de
investigacion publicos. El interés en dicha tecnologia de una empresa o sector productivo
justifica el solicitar la patente. Otorgada la patente, la OTT estda en condiciones de
comercializar. El siguiente paso involucra la negociacién con la empresa y la construccion del
acuerdo de licencia. En la etapa final, la tecnologia se convierte en un producto
comercializado.

Descubrimiento Patente Comercializacién Licenciamiento

ﬁ ﬁ

cientifico de la tecnologia

Grdfico 1: Representacion grdfica del modelo lineal. Fuente: (Gdmez Gras, Mira Solves,
Verdu Jover, Sancho Azuar 2007: 61-72).

2) Modelo dindmico: fruto de un analisis detallado del modelo lineal y el desarrollo de un
estudio cualitativo con los diferentes actores de la transferencia de conocimiento en diversas
Universidades. Esta reformulacidn del modelo se basa en varias propuestas: las Universidades
que proveen mayores incentivos a la participacién de los investigadores en transferencia
generan mas patentes vy licencias; las Universidades que asignan mas recursos para las OTTs
dedican mas esfuerzos a mercadear las tecnologias en la industria; un bajo nivel de
entendimiento cultural impide la negociacion de los acuerdos de licenciamiento. El modelo
tiene como fin la transferencia tecnoldgica a través de la comercializacion o difusidn, sean
estas formales o informales.
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Grdfico 2: Representacion grdfica de la inversion anual desde el curso 92-93 al curso 02-03.

3) Modelo Triple Hélice I: entre los actores participantes en el proceso de transferencia
tecnoldgica bajo este modelo, a nivel institucional, destaca la triada Universidad-Empresa-
Estado. Bajo este esquema el Estado acompafia el comportamiento de las Universidades y
empresas, dirigiendo las relaciones entre ellas.
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ESTADO

Grdfico 2: Representacion grdfica de la inversion anual desde el curso 92-93 al curso 02-03.
Fuente: (Gémez Gras, Mira Solves, Verdu Jover, Sancho Azuar 2007: 61-72).

4) Modelo Triple Hélice Il: las instituciones se visualizan como unidades con sus ambitos
de accion claramente delimitados y separados, que se relacionan entre si.

- ~
- ~

5) Modelo Triple Hélice lll: las instituciones ademas de realizar funciones que les son
propias también asumen funciones de las otras. Es el caso de Universidades que crean
empresas o que asumen roles cominmente asociados al gobierno, como organizar el
desarrollo regional; también es el caso de aquellas empresas que cuentan con laboratorios de
investigacion y desarrollo destinados a crear nuevos conocimientos.

Grdfico 3: Representacion grdfica de la inversion anual desde el curso 92-93 al curso 02-03.
Fuente: (Gémez Gras, Mira Solves, Verdu Jover, Sancho Azuar 2007: 61-72).
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2. LEY DE LA CIENCIA 14/2011 Y OTRAS NORMAS DE APLICACION

La Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién, aprobada el 1 de junio de 2011
(LCTI), nace con la vocacién de establecer un marco general, para el fomento y coordinacién de
la investigacion cientifica y técnica. Esta Ley deroga la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento
y Coordinaciéon General de la Investigacion Cientifica y Técnica, que habia servido para
establecer la organizacion bdsica del Estado en materia de ciencia y tecnoldgica, pero que
después de veinticinco afos de vigencia habia quedado obsoleta para responder a los retos
gue se plantean en el contexto de una nueva sociedad basada en el conocimiento.

Los objetivos basicos de la norma se mencionan en su Predmbulo. En primer lugar, se
pretende el establecimiento de un marco regulador integrado que establezca instrumentos de
cohesion y coordinacion entre Administraciones y la internacionalizacidon de la ciencia. En
segundo lugar, se proponen mecanismos para favorecer la carrera cientifica y técnica del
personal investigador, fomentando la transferencia del conocimiento y su difusion universal,
en particular, institucionalizando un sistema de acceso abierto a la informacién cientifica
financiada con fondos publicos. Por ultimo, se crea de una Agencia Estatal de Investigacion que
garantice un marco estable de financiacion de la actividad de investigacion.

La LCTI establece el marco regulatorio minimo referido a los aspectos mas relevantes
del estatuto personal investigador, en particular, sus derechos y obligaciones, los posibles
itinerarios de carrera profesional, las modalidades de contratacién que vienen a completar las
ya existentes en el ambito de la docencia y la investigacion y una serie de reglas basicas sobre
movilidad del personal investigador que han de cumplir las entidades publicas o privadas
dedicadas a la investigacion.

Si bien el Titulo Il comienza declarando la aplicabilidad de dicho marco regulatorio al
personal investigador al servicio de las Universidades publicas, de Organismos publicos de
investigacion de otras Administraciones publicas, la atenta lectura de las numerosas
Disposiciones Adicionales que completan la LCTI dejan claro que el dmbito de aplicacién es
mucho mas extenso. El art. 13 es el encargado de sefialar que es personal investigador aquél
que teniendo la titularidad exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora,
entendiendo por tal el trabajo creativo realizado de forma sistemdtica para incrementar el
volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el
uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgacion.

El personal investigador tiene una serie de derechos y obligaciones, de los que
podemos destacar:

a) Derecho a determinar libremente los métodos de resolucién de problemas.
Segun el art. 14.1 b) el personal investigador tiene derecho a: «determinar libremente los
meétodos de resolucion de problemas, dentro del marco de las prdcticas y los principios
éticos reconocidos y de la normativa aplicable sobre propiedad intelectual, y teniendo en
cuenta las posibles limitaciones derivadas de las circunstancias de la investigacion y del
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entorno, de las actividades de supervision, orientacion o gestion, de las limitaciones
presupuestarias o de las infraestructuras».

b) Derecho a al reconocimiento de la autoria. El art. 14.1 c) recoge el derecho a
ser reconocido y amparado en la autoria o coautoria de los trabajos de cardacter cientifico
en los que participe.

c) Derecho a participar econdmicamente en los beneficios de la explotacion de
los resultados de la investigacion. En virtud del art. 14.1 i), el personal investigador tiene
derecho a: «A participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta
servicios, como consecuencia de la eventual explotacion de los resultados de la actividad de
investigacion, desarrollo o innovacion en que haya participado. Dicha participacion no
tendrd en ningun caso la consideracion de retribucion o salario para el personal
investigador».

d) Deber de notificacién de los resultados y de colaboracidn en su proteccion y
transferencia. El art. 15.1 b) obliga a poner en conocimiento de las entidades para las que
presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de
proteccién juridica, y colaborar en los procesos de proteccién y de transferencia de los
resultados de sus investigaciones.

e) Deber de difundir los resultados. El art. 15.1 c) dispone el deber de difundir los
resultados de sus investigaciones, en su caso, segun lo indicado en esta ley.
f) Deber de adoptar medidas para evitar el plagio.

Sobre la materia que nos ocupa, es decir, la transferencia de tecnologia la LCTI
contiene importantes previsiones. El art. 17 LCTI desarrolla el objetivo de la movilidad del
personal investigador haciendo hincapié en la necesidad de que dicha movilidad sea
fomentada, apoyada y valorada por las entidades publicas en las que el personal investigador
presta sus servicios. En contraste con otras normas contenidas en la LCTI, la regulacidn sobre
este aspecto es bastante detallada, especificando los requisitos para disfrutar de estos
programas de intercambio o de contrataciones con otros organismos.

El art. 18 LCTI recoge una medida de transferencia de tecnologia que no era nueva en
nuestro ordenamiento: la autorizacién al personal investigador para que preste servicios,
mediante contrato laboral a tiempo parcial y de duracion determinada, en sociedades
mercantiles creadas o participadas por la entidad para la que dicho investigador venia
prestando sus servicios. Como consecuencia de que el personal investigador puede prestar
servicios para empresas mercantiles, la LCTI introduce una modificacién en el art. 3.1 de la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantias y uso racional de los medicamentos y los productos
sanitarios, en el sentido de que no sera incompatible con el ejercicio clinico de la medicina, la
odontologia, la veterinaria y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir
medicamentos, la participacién del personal de los centros de investigacion dependientes de
las Administraciones publicas en las entidades creadas o participadas por aquellos con el
objeto previsto en la LCTI, como, el de fomentar la investigacién, el desarrollo y la innovacion,
o el de la valorizacién y transferencia de resultados de la actividad de investigacion, desarrollo
e innovacion, o el de la prestacidon de servicios de investigacién y asistencia técnica, entre
otros.
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Pero hay que distinguir esta medida de aquellas consistentes en la creacién de
Empresas de Base Tecnoldgica, spin-offs, consorcios de investigacion, o generacién de polos
de investigacion con objeto de llevar a cabo el objetivo de transferir los resultados de la
investigacion a la sociedad (Plaza: 2007: 5).

En la Ley de Economia Sostenible ya se incorporaron normas que promovian la
transferencia de tecnologia mediante este tipo de medidas. Concretamente, el art. 56 regula la
cooperacion de los agentes publicos de ejecucion con el sector privado a través de la
participacién en empresas innovadoras de base tecnoldgica. En este precepto se prevé la
posibilidad de que las Universidades, Organismos publicos de investigacién y los demas
agentes de ejecuciéon de politicas de innovacién participen en el capital de sociedades
mercantiles cuyo objeto social sea la realizacion de investigacidn, desarrollo e innovacidn; o la
explotacién de patentes de invencidn, y en general, la cesidn y explotacion de los derechos de
propiedad industrial e intelectual, o el uso y aprovechamiento industrial o comercial, de las
innovaciones, de los conocimientos cientificos o la prestacién de servicios técnicos de
investigacion. Ademads, en el art. 64.3 se prevé la posibilidad de que las Universidades
promuevan la creacion de empresas innovadoras de base tecnoldgica, abiertas a la
participacién en su capital societario de uno o varios de sus investigadores, con el objetivo de
explotar econédmicamente los resultados de la investigacién y desarrollo obtenidos en los
mismos.

Otro mecanismo que propone la LCTI, que se suma a las férmulas existentes, es la
denominada Joven Empresa Innovadora. La Disposicion Adicional tercera de la LCTI establece
que el Ministerio de Ciencia e Innovacidn otorgard la condicién de Joven Empresa Innovadora
a aquella que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que tenga una antigliedad inferior a seis afios.

b) Que haya realizado unos gastos e investigacidn, desarrollo e innovacion
tecnoldgica que representen al menos el 15% de los gastos totales de la empresa
durante los dos ejercicios anteriores, o en el ejercicio anterior si la empresa tiene
menos de dos afios.

c) Que el Ministerio de Ciencia e Innovacién, haya constatado mediante un plan
de negocio, que la empresa desarrollara en el futuro productos, servicios o procesos
tecnoldgicos novedosos.

Debe tenerse en cuenta que el personal investigador de las Universidades publicas se
regird por lo dispuesta en la Ley Orgdnica de Universidades y su normativa de desarrollo, en los
Estatutos de las Universidades, en las disposiciones que dicten las Comunidades Auténomas en
virtud de sus competencias, y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Basico del
Empleado Publico.

3. MARCO LEGAL DE LAS SPIN-OFFS Y EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA

La legislacion es un aspecto critico para facilitar o afectar el desarrollo de procesos de
emprendimiento desde la Universidad.
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a) Las Empresas de Base Tecnolégica en la Ley Orgdanica de Universidades

En Espafa, la innovacidon tecnoldgica, la transferencia de conocimiento y -
concretamente- la creacién de Empresas de Base Tecnoldgicas (EBT) o spin-offs se encuentran
comprendidas en un amplio marco regulatorio. Asi, son varias las normas que contienen
disposiciones que inciden en la creacidn y consolidacidon de estas apuestas empresariales. Sin
embargo la Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades es la que ha recogido
de manera general algunos de los aspectos mds importantes en materia de relaciones
Universidad-empresa y de mecanismos de interaccidn entre estos dos entornos, incluyendo la
creacién de EBT. Por ello, puede decirse que ésta es la primera norma que regula el fenémeno
en nuestro pais. En dicha norma se sientan las bases para la creacidn de la EBT como
instrumento para difundir y explotar los resultados de investigacién generados en Ia
Universidad. En concreto, en su art. 41.2, letra g), después de reconocer la necesaria
vinculacion entre la investigacidon universitaria y el sistema productivo como via para articular
la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la Universidad en el proceso
de innovaciéon del sistema productivo y de las empresas establecia que «dicha vinculacion
podrd, en su caso, llevarse a cabo a través de la creacion de Empresas de Base Tecnoldgica a
partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrd participar el personal docente e
investigador de las Universidades, conforme al régimen previsto en el art. 83».

No obstante, como puede observarse, la atencion de la LOU en su version original a las
EBT era muy escasa, y practicamente se limitaba a reconocer que las Universidades podian
crear empresas a partir de la actividad universitaria como mecanismo de transferencia,
posibilidad que ya estaba implicita en el art. 84, que establecia que las Universidades, para la
promocién y desarrollo de sus fines, podian crear, por si solas o en colaboracién con otras
entidades, empresas, fundaciones u otras personas juridicas de acuerdo con la legislacion
general aplicable.

Hay que reconocer a la Ley Orgénica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la LOU y
entré en vigor el dia 3 de mayo de 2007, como la verdadera artifice del impulso dado a la
creacion de EBT en Espaiia en los ultimos afios, a pesar de contener una regulacidn sobre este
tipo de empresa compleja y dispersa. El articulo central de la LOU dedicado originalmente a las
EBT queda practicamente inalterado, el art. 41.2 g), pero se afiade un apartado 3 al art. 83 que
contempla la posibilidad de incorporacion, mediante una excedencia temporal del profesorado
a una Empresa de Base Tecnoldgica cuando cumpla determinadas condiciones: «creada o
desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigacion
financiados total o parcialmente con fondos publicos y realizados en Universidades».

Dentro de las principales reformas que introduce la modificacién de la LOU se
encuentran las siguientes:

1) Dotacién de mayor autonomia a las Universidades.

2) Mayor fuerza a la evaluacion de la calidad y rendicidn de cuentas por parte de
las Universidades.

3) Mayor coordinacién entre los diferentes agentes.
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4) Establecimiento de un mecanismo de acreditacion para la selecciéon del
profesorado universitario.

5) Cambios en algunas figuras de contratacion del profesorado.

6) Fortalecimiento de la funcién de la investigacion y transferencia de
conocimiento desde la Universidad hacia el entorno socio-econémico (especialmente,
relacionada con la creacion de la EBT).

A esto hay que afiadir la importante Disposicidn Adicional vigésimo cuarta, que preveia
la no aplicacion de ciertas limitaciones contenidas Ley 53/1984, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones publicas a los profesores funcionarios de los
cuerpos docentes universitarios cuando participen en Empresas de Base Tecnoldgica que
cumplan una serie de condiciones: a) sean promovidas por su Universidad y participadas por
ésta o por alguno de los entes previstos en el art. 84 LOU; b) sean creadas a partir de patentes
o de resultados generados por proyectos de investigacidn realizados en Universidades; y c) se
cumplan una serie de requisitos procedimentales.

La participacion del personal universitario en las EBT se encontraba seriamente
limitada por el marco legal aplicable, y en especial por lo dispuesto en materia de
incompatibilidades de actividades entre la Universidad publica y la gestién empresarial.
Buscando dar solucién a algunas de las limitaciones legales mas significativas, la LOU adopta
una serie de disposiciones que inciden en favorecer la creacidon de EBT en Espafia, las cuales
impactan en la participacion del personal universitario en las EBT; la motivacion del personal
para gestionar transferencia de conocimiento, incluyendo las EBT y el entorno general de las
relaciones Universidad-empresa.

La Disposicion terminaba diciendo que «el Gobierno regulard las condiciones para la
determinacion de la naturaleza de base tecnoldgica» de estas empresas. Debido a la demorada
regulacién, un buen nidmero de Universidades espafiolas dieron un paso adelante y disefiaron
Reglamentos para la creacién de EBT.

b) Las Empresas de Base Tecnoldgica en la Ley de Economia Sostenible

La Ley 2/2011, de Economia Sostenible establece en su art. 56 que los Organismos
publicos, incluidas las Universidades, podran participar en el capital de sociedades mercantiles
cuyo objeto social sea la realizacién de alguna de las siguientes actividades:

a) La investigacion, el desarrollo o la innovacion.

b) La realizacion de pruebas de concepto.

c) La explotacion de patentes de invencion y, en general, la cesion y explotacion de los
derechos de la propiedad industrial e intelectual.

d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los
conocimientos cientificos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes.

e) La prestacion de servicios técnicos relacionados con sus fines propios.

Mas adelante, el art. 64.2 sefiala que la colaboracién entre las Universidades y el

sector productivo podra articularse mediante cualquier instrumento admitido por el
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ordenamiento juridico y, en particular, mediante la creacién de empresas innovadoras de base
tecnoldgica. En su numero 3 dispone el art. 64 que las Universidades podrdn promover la
creacion de empresas innovadoras de base tecnolégica, abiertas a la participacion en su capital
societario de uno o varios de sus investigadores, al objeto de realizar la explotacién econémica
de resultados de investigacion y desarrollo obtenidos por éstos.

Realmente, todo esto ya estaba permitido al menos para las Universidades por el
contenido del art. 84 LOU, en su version original de 2001, que para la promocidn y desarrollo
de sus fines, permitia que las Universidades, con la aprobacidon del Consejo Social, pudieran
crear por si solas o en colaboracion con otras entidades publicas o privadas, empresas, |éase
sociedades, de acuerdo con la legislacion general aplicable, por lo que las novedades de la LES
en esta materia es mds una declaracién de intenciones que un cambio normativo. Lo que si
debe destacarse es la preocupacion que manifiesta la LES por aclarar la titularidad y caracter
patrimonial de los resultados de investigacién desarrollados por los investigadores de
Organismos Publicos de investigacién, y por exigir la debida articulacién juridica y el
sometimiento de la transmisién a terceros de estos derechos sobre los resultados de la
actividad investigadora a ciertas reglas. No se puede olvidar que el conocimiento que se
explota en la EBT, al tener su origen en la Universidad, es de titularidad universitaria, lo que
hace necesaria la suscripcion de un contrato de transferencia tecnolégica que ceda este
conocimiento. Asi, a menos que exista un contrato o proyecto de investigacidon que acuerde la
cesion de los derechos de propiedad industrial, si existen invenciones cuyos inventores sean
profesores universitarios son de titularidad universitaria.

c) El impulso de la participacion de los organismos publicos de investigacion en
sociedades mercantiles en la Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion (LCTI), en su
art. 18, regula el régimen de autorizacidn para prestar servicios en sociedades mercantiles en
una actuacion relacionada con las prioridades cientifico-técnicas establecidas en la Estrategia
Espafiola de Ciencia y Tecnologia o en la Estrategia Espafiola de Innovacion y la excepcion al
régimen de incompatibilidades contenido en los apartados b) y d) del art. 12.1 de la Ley
53/1984. Después, insiste de nuevo en la necesidad de impulsar la participacion de los
Organismos Publicos de Investigacion en sociedades mercantiles, tanto como mecanismo para
la valorizacién del conocimiento [art. 33.1 c)], como para la transferencia del mismo [art. 33.1

d)].

Por otra parte, la LCTI modifica varios preceptos de la LOU, para adaptarla a la nueva
normativa, pero en cambio no deroga la Disposicion Adicional 262 —como si estaba
inicialmente previsto en el Proyecto de Ley-, con lo que queda vigente la obligacion del
Gobierno de regular las condiciones para la determinacion de la naturaleza de base
tecnoldgica.

Por ultimo, cabe indicar que la LCTI ha regulado una nueva figura empresarial, que es

la denominada Joven Empresa Innovadora. Segun dispone la Disposicidon Adicional tercera, el
Ministerio de Ciencia e Innovacidn otorgara dicha condicion a aquella empresa que tenga una
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antigliedad inferior a seis afios; que haya realizado unos gastos en investigacion, desarrollo e
innovacién tecnoldgica que representen al menos el 15% de los gastos totales de la empresa
durante los dos ejercicios anteriores; y que se haya constatado mediante una evaluacién de
expertos que la empresa desarrollard productos, servicios o procesos tecnoldgicamente
novedosos o sustancialmente mejorados con respecto al estado tecnolégico actual del sector
correspondiente y que comporten riesgos tecnoldgicos o industriales. Dicha disposicidn
establece que el Gobierno, en el plazo de un afio tras la entrada en vigor de la LCTI, debe
aprobar su Estatuto Legal, inspirado en experiencias europeas de éxito, como aspecto clave
para el apoyo de sociedades de reciente creacién que dedican una parte significativa de su
facturacién a actividades de I+D+i. Muchas EBT seguro que cumplen con los requisitos de estas
Jévenes Empresas Innovadoras y podran acogerse a los programas de incentivos que se
supone que se van a desarrollar.

4. MARCO JURIDICO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR ENTES PUBLICOS

Para poder conocer el marco juridico de los contratos celebrados por entes publicos en
materia de transferencia tecnolégica, debemos analizar principalmente dos normas.

Por un lado, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) y, por otro, la
Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion.

El TRLCSP es la norma encargada de regular la contratacién del sector publico, a fin de
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminacion e igualdad de trato entre
los candidatos, y de asegurar, en conexion con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto, una eficiente utilizacidn de los fondos destinados a la realizacién de obras, la
adquisicion de bienes y la contratacidn de servicios, mediante la exigencia de la definicién
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la seleccién de
la oferta econdmicamente mas ventajosa. Igualmente, es objeto de esta Ley la regulacion del
régimen juridico aplicable a los efectos, cumplimiento y extincion de los contratos
administrativos, en atencion a los fines institucionales de caracter publico que a través de los
mismos se tratan de realizar.

El art. 4 de esta norma es el que excluye del ambito de aplicacion de la Ley una serie de
negocios y relaciones juridicas. A los efectos que nos interesan, el apartado q) contiene la
exclusién de los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Publicos de
Investigacion estatales y los Organismos similares de las Comunidades Auténomas que tengan
por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecucion de proyectos de
investigacion, desarrollo e innovacién tecnoldgica o servicios técnicos, cuando la presentaciéon
y obtencién de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos cientificos,
tecnoldgicos o industriales susceptibles de incorporarse al tréfico juridico y su realizacidon haya
sido encomendada a equipos de investigacién del Organismo mediante procesos de
concurrencia competitiva.
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El art. 36 LCTI que lleva por rubrica «Aplicacién del derecho privado a los contratos
relativos a la promocion, gestion y transferencia de resultados de la actividad de
investigacion, desarrollo e innovacion», indica: «Se rigen por el derecho privado aplicable con
cardcter general, con sujecion al principio de libertad de pactos, y podrdn ser adjudicados de
forma directa, los siguientes contratos relativos a la promocion, gestion y transferencia de
resultados de la actividad de investigacion, desarrollo e innovacion, suscritos por los
Organismos Publicos de Investigacion de la Administracion General del Estado, las
Universidades publicas, las Fundaciones del Sector publico Estatal y otras entidades dedicadas
a la investigacion y dependientes de la Administracion General del Estado:

a) contratos de sociedad suscritos con ocasion de la constitucion o participacion
en sociedades;

b) contratos de colaboracion para la valorizacion y transferencia de resultados de
la actividad de investigacion, desarrollo e innovacion;

c) contratos de prestacion de servicios de investigacion y asistencia técnica con
entidades publicas y privadas, para la realizacion de trabajos de cardcter cientifico y
técnico o para el desarrollo de ensefianzas de especializacion o actividades especificas
de formacion. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una
entidad del sector publico sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector publico, ésta deberd ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la
celebracion del correspondiente contrato.

La transmision a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad
investigadora, bien se trate de la cesion de la titularidad de una patente o de concesion de
licencias de explotacion sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la
propiedad intelectual, se regird sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la
normativa propia de cada Comunidad Auténoma».

Quiere decirse que los contratos se rigen por el Derecho privado, aunque, como puede
leerse en el apartado c), se crea otro efecto colateral para las Administraciones que quieran
celebrar con la Universidad un contrato de investigacion, pues debera ajustarse a las
prescripciones de la citada Ley. Usar el término “celebracién” parece remitir a la doctrina de
los actos separables, en virtud de la cual, las fases de preparacién y adjudicacién del contrato
se regiran por el Derecho administrativo (TRLCSP) y la ejecucidn y extincién se regiran por las
normas de derecho privado.

Aunque no es ahora lo que nos interesa, si conviene aclarar que la competencia de
cada Administracion es la que constituye el dato y criterio definitivo de la distincién entre
contratos administrativos y privados. Si recae sobre una materia especifica competencia de esa
AP, el contrato serd administrativo. Si versa sobre materias no competencias de esa
Administracion, serd privado. Habra que comprobar las leyes que atribuyen competencias a
esa Administracion porque no es posible la autoatribucion.

Los efectos de la distincién son claros: a los contratos administrativos se les aplica el
Derecho administrativo y a los privados, el Derecho privado. Ahora bien, en los contratos
privados hay que distinguir y delimitar los actos separables.

123



EL MARCO JURIDICO DE LAS SPIN-OFFS O EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA

Estos actos se separan del contrato porque lo preceden. Son los que se producen en el
proceso de formacién de la voluntad de la Administracién publica contratante. De este modo,
en los contratos privados de la Administracion se aplica el Derecho Administrativo a todas las
actuaciones previas que comprenden la preparacidn y adjudicacion de los contratos privados,
y sera competente para conocer de las controversias la jurisdiccion contencioso-
administrativa. El Derecho privado se aplicard una vez adjudicado definitivamente el contrato.

5. CONCLUSIONES

Como puede comprobarse, tras la modificacién de la LOU se han dado bastantes pasos
a favor de la transferencia de tecnologia. Sin embargo, a pesar de los cambios introducidos por
las normas recientes, los problemas practicos siguen plantedndose.

En primer lugar, no todos los investigadores que deseen transferir los resultados de su
investigacion podran formar parte de Empresas de Base Tecnoldgica.

En segundo lugar, no todos los investigadores seran funcionarios, que es a quienes la
Ley permite la compatibilidad, por lo que habra que buscar soluciones para estos casos. Con la
reforma de la LOU, la situacién de incompatibilidad ha cambiado, al introducirse dos
Disposiciones Adicionales de gran relevancia. Por un lado, la Disposicion Adicional vigésimo
cuarta de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que ha establecido que: «Las limitaciones establecidas en el
articulo 12.1 b) y d) de la presente Ley, no seran de aplicacién a los profesores y profesoras
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando participen en Empresas de Base
tecnoldgica, promovidas por su Universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes
previstos en el articulo 84 de esta Ley, creadas a partir de patentes o de resultados generados
por proyectos de investigacidn realizados en universidades, siempre que exista un acuerdo
explicito del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe del Consejo Social, que
permita la creacidn de dicha empresa. En este acuerdo se debe certificar la naturaleza de base
tecnoldgica de la empresa, y las contraprestaciones adecuadas a favor de la universidad. El
Gobierno regulard las condiciones para la determinacidn de la naturaleza de base tecnoldgica
de las empresas a las que se refiere el parrafo anterior».

Por otro, la Disposicién Adicional cuarta que afirma: «El personal que preste servicios
en centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con él que, junto a la
actividad asistencial, desempefie actividad investigadora, serd considerado personal
investigador a los efectos de lo establecido en el capitulo |, titulo Il de esta ley, sin perjuicio de
las condiciones de carrera y laborales que establezcan sus correspondientes regulaciones de
trabajo».

Finalmente, porque todos los tramites necesarios para que Universidades participen
en estas Empresas retrasaran mucho los procesos.
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