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PROLOGO

LLa cooperacion tecnologica con centros publicos de investigacion se esta convir-
tiendo en una de las piedras angulares de la estrategia de innovacion de la empresa
espanola. Las ventajas derivadas de la colaboracion publico-privada en I+D son
numerosas: se comparten riesgos y costes, permite aprovechar economias de es-
cala y es un mecanismo por el que se generan sinergias y complementariedades
entre centros publicos de investigacion y empresas. No obstante, existen también
problemas especificos que pueden inhibir este tipo de colaboraciones, como las
dificultades que tienen los agentes para apropiarse en su totalidad de los conoci-
mientos que han generado, asi como los costes de negociacion y las diferencias
culturales existentes entre las partes implicadas.

Sin duda, la estrategia adoptada por los agentes involucrados en la colaboracion
publico-privada ha de contemplar, en mayor o menor medida, qué tipo de instru-
mento es el mas adecuado para proteger el conocimiento cientifico y tecnolégico
generado como resultado de dicha cooperacion.

En este sentido, el estudio que presentamos es una contribucion de gran valor
para entender el alcance de la gestion de los derechos de propiedad industrial e
intelectual en el ambito de la colaboracion publico-privada. Desde una perspectiva
practica, este trabajo recorre todas las modalidades contractuales que pueden dar
forma a un proceso de cooperacion en el que uno de los socios desarrolla sus
actividades en el ambito publico. Su utilidad como guia de procedimientos admi-
nistrativos se complementa con una recopilacién de los programas publicos que
fomentan la colaboracién publico-privada, como es el caso de CENIT, el Fondo
Tecnoldgico o el Programa Marco de I+D de la Unién Europea, en los que el
CDTT actia como gestor publico. Son, ademas, muy interesantes los ejemplos que
aporta el trabajo donde se refleja con claridad la importancia que tiene una buena
gestion de la propiedad industrial para que la colaboracion se convierta en un
escenario en el que todos los participantes obtengan beneficios.

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovacién, no podemos mas que felicitar al
Foro de Empresas Innovadoras por esta magnifica iniciativa y prestarles todo
nuestro apoyo para lograr un objetivo comuin, como es el fomento de la transfe-
rencia de tecnologia desde el ambito publico al tejido productivo espafiol, de ma-
nera que ambos salgan fortalecidos de este esfuerzo conjunto.

Juan Tomas Hernani

Secretario General de Innovacion
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1. INTRODUCCION

1.1. El entorno cientifico-tecnologico y la gestion de transferencia de tecnologia

El proceso de transferencia de tecnologfa no se limita al cambio o autorizacion de
ciertos derechos de propiedad sobre un objeto fisico, sino que lleva incorporado el
traspaso de los conocimientos y las practicas necesarias para su funcionamiento.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en
Accra (Ghana) en abril de 2008, es explicita sobre la importancia de la transferencia
de tecnologia pata las economias nacionales cuando suscribe: "No puede conseguirse la innova-
cion nacional sin tener acceso a los mercados internacionales, la transferencia de tecnologia y el
aprendizaje. ... Cuidadosas y creativas politicas nacionales de transferencia de tecno-
logfa han permitido a algunos paises en desarrollo, sobre todo en Asia, alcanzar y su-
perar en determinados sectores a algunos paises industrializados de larga
implantacion en los mercados emergentes.

Los paises industrializados y algunos en desarrollo destinan una importante fracciéon
de sus recursos al esfuerzo de investigacion en universidades y centros de I+D, pero
es en el tejido empresarial donde se generan los productos y servicios que necesita la
sociedad para su funcionamiento. Una eficiente transferencia de tecnologfa entre las
universidades, organismos publicos de investigacion y las empresas es un factor de
éxito para la sociedad en su conjunto.

A nivel institucional, los actores involucrados en los procesos de transferencia de
tecnologia obtienen importantes beneficios. A los oferentes, generalmente universi-
dades y organismos publicos de investigacion, pero también empresas, les permite
cerrar el ciclo de sus investigaciones, incrementar los ingresos de su personal y acce-
der a recursos para emprender nuevos proyectos. Por otro lado, los receptores en la
comunidad empresarial adquieren con la tecnologia transferida mejoras en su po-
sicién competitiva, ya sea introduciendo productos y servicios nuevos o mejora-
dos, o reduciendo los costes de produccion y operaciones.

Buena parte de la tecnologia que se transfiere, sobre todo después del boom de las
tecnologfas de la informacién y las comunicaciones (TIC), es conocimiento y la cul-
tura de las personas que estan involucradas en la transacciéon pasa a ocupar un
lugar de gran relevancia.

Una mirada a los objetivos originales de las organizaciones del binomio nos da al-
gunas ideas iniciales sobre los problemas que deben superarse. El objetivo de las
universidades y los organismos publicos de investigacion se encuadra en transferir
conocimiento o crearlo. Aunque en la practica la frontera no es tan definida, ya

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Proyectos Tecnoldgicos
9 I de Cooperaciin Piiblico-Privada



1. INTRODUCCION

que las universidades crean conocimiento como resultado de investigaciones reali-
zadas por su personal docente, y los organismos publicos de investigacion realizan
acciones orientadas a difundirlo al formar futuros profesionales en sus ramas alta-
mente especializadas.

La diversidad de aspectos técnicos y legales relacionados con la transferencia de
tecnologia se ven agravados por esta diferencia de fondo que genera culturas orga-
nizacionales totalmente diferentes y bastante contradictorias. Los principales as-
pectos que se plantean en este ambito son los siguientes:

1. El proceso de negociaciéon de una transferencia de tecnologfa requiere
de numerosas decisiones tanto por parte de los oferentes como de los
receptores. Se plantean un conjunto de preguntas que deben respon-
derse adecuadamente antes de concretar un proceso de transferencia
de tecnologia con éxito, por ejemplo, ¢qué hacer, licenciar la tecnologia
o crear una empresa para explotarla?, ;como asegurarse de que la tec-
nologfa llegara al mercado y no sera usada simplemente para defen-
derse de la competencia?, scudl es el precio de una tecnologia nueva?,
¢qué parte de la tecnologia proteger legalmente?, cual es el mercado
disponible?, ;cémo evitar que la proteccion de la propiedad industrial
e intelectual afecte al acceso publico al conocimiento?.

2. Otro grupo de elementos a contemplar se derivan directamente de las
restricciones que imponen los diferentes objetivos de las organizacio-
nes implicadas. Esto incluye trabas legales y financieras a la transferen-
cia de tecnologfa. Un ejemplo de ello se manifiesta a través de las
restricciones que dificultan a las universidades crear spin-off a partir
de los proyectos de investigacion exitosos.

3. Por ultimo, pero no menos importante, se encuentran aquellos relacio-
nados con las diferencias culturales de los actores implicados derivadas
de sus diferentes objetivos: la comunidad de I+D y la empresarial po-
seen diferentes estilos de trabajo, modelos de gestion, sentido del
tiempo, enfoques de confidencialidad, actitudes hacia la colaboracion,
entre otras.

Estos condicionantes no son triviales. Una importante contradicciéon que afecta
directamente a la gestion de los instrumentos de propiedad industrial es la tradi-
cional apertura de conocimiento enraizada en las universidades y organismos pu-
blicos de investigacion, donde el objetivo de los investigadores y la medida de su
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1. INTRODUCCION

prestigio académico es la publicacion de los resultados de las investigaciones.
En el lado opuesto, las empresas generalmente mantienen estrategias de secreto
industrial y exigencias de confidencialidad estrictas para defender sus posiciones
frente a la competencia.

A partir de la Ley Bayh-Dole, promulgada en Estados Unidos en 1980, segtn la
cual los beneficiarios de fondos federales para actividades de I+D adquirieron el
derecho a patentar invenciones y conceder licencias a empresas, comenz6 un mo-
vimiento internacional para facilitar la transferencia de tecnologia de instituciones
publicas a privadas. Esta legislacion y otras similares puestas en vigor en muchos
paises a partir de esa fecha muestran la tendencia a maximizar el aprovechamiento
de la tecnologia creada con los recursos publicos en beneficio de la sociedad a tra-
vés del licenciamiento de tecnologia al sector empresarial.

Aunque el concepto de transferencia de tecnologia no aparece explicitamente en el
texto de la Ley de Investigacion Cientifica y Técnica promulgada en abril de 1986,
en esa fecha se promovieron las primeras acciones en este ambito con la creacion
de las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigacion (OTRI) y los
Proyectos de Promocién Tecnolégica del CDTI. Si bien estas legislaciones por si
mismas no resuelven todo el problema de la transferencia de tecnologifa de la uni-
versidad y los organismos publicos de investigacion a las empresas, si han promo-
vido un movimiento significativo hacia lo que se considera cada vez mas la “tercera
mision de las universidades”.

1.2. Las empresas y la gestion de transferencia de tecnologia

La tercera edicién del Manual de Oslo (OCDE, 2005) define la innovaciéon como
“la introduccion de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servi-
cio), de un proceso, de un nuevo método de comercializaciéon o de un nuevo mé-
todo organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organizacion del lugar
de trabajo o las relaciones exteriores”. Por su parte, el Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua define innovacion (del lat. zunovatio, -onis) como: 1) Accion y efecto
de innovar; 2) Creacién o modificacion de un producto, y su introducciéon en un
mercado. Es indiscutible que, en las diversas acepciones de los Sistemas de Innova-
cion, el agente destinatario de las actividades de I+D son las empresas que, culmi-
nando exitosamente la comercializacién o puesta efectiva en mercado, son capaces
de convertir l]a denominada “economia del conocimiento” en riqueza.

Un habitual indicador de innovacion en las empresas es el porcentaje de la factura-
ci6én anual que proviene de nuevos productos o servicios. Lo que hay que matizar es
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1. INTRODUCCION

cuando debe catalogarse uno de ellos como nuevo, en base al numero de funcionali-
dades innovadoras que despliega, con respecto al modelo anterior que sustituye, si
es que hubiese existido. Unicamente se excluye de este proceso la llamada investi-
gacion basica, que persigue “el conocimiento por el conocimiento”, en aras de
dotar de una mayor dimension cultural y cientifica a la sociedad.

LLa capacidad de hacer fluir el conocimiento desde su origen (como ideas o con-
ceptos) hacia el mercado se denomina la vertebraciéon de un Sistema de Innova-
cién. Cuando un sistema no fluye adecuadamente y se producen embolsamientos
en alguna de las fases, se denomina desvertebracion o paradoja. En el caso de Europa
se habla de la paradoja enropea ya que, en comparaciéon con Japén o EE.UU,, la
parte de la actividad de I+D que finalmente se convierte en productos o servi-
cios es significativamente menor. En el caso de Espafia, algunos hablan de la “hi-
perparadoja”, lo cual es suficientemente explicativo para representar nuestra
situacion.

LLas empresas son las principales destinatarias del conocimiento y, por tanto, el
elemento fundamental del Sistema de Innovacién de un pafs. En este colectivo se
encuadran todas aquellas organizaciones mayoritariamente privadas, aunque tam-
bién las hay publicas, y juridicamente de caracter mercantil (en su mayoria socie-
dades anénimas, limitadas o cooperativas), es decir, con animo de lucro y con la
sana intencion de crear riqueza y repartirla entre los inversores que han arries-
gado su dinero, en vez de preferir destinos mas seguros.

Es habitual que las empresas que invierten en I+D realicen parte de estas activi-
dades internamente. De este grupo, algunas lo hacen para soportar su propia
actividad fabril. Las razones pueden deberse, por ejemplo, a que consideran que
son competencias esenciales y que no deben ser realizadas por terceros. Habitual-
mente esta actividad se complementa con la contrataciéon o colaboracion con
agentes cientifico-tecnolégicos o empresas de ingenieria y consultoria. Como
ejemplo, la media de las empresas espafiolas ejecuta internamente un 78%

(la mitad aproximadamente en gastos de personal y el resto en otras partidas de
[+D, como los activos de laboratorio, materiales, etc) y el resto lo subcontrata.
La prueba de esta subcontratacion son las patentes concedidas a las empresas y
en las que los investigadores son personal de las organizaciones contratadas.

Existe también otro grupo de empresas cuya actividad principal es la de proveer
servicios de innovacion a otras, como es el caso de las ingenierfas y consultorias.
Muchas se agrupan en organizaciones empresariales, y en otras asociaciones es-
pafolas de ingenierfa civil o industrial, de empresas de consultoria, de ingenieria
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1. INTRODUCCION

y consultoria de recursos naturales y medio ambiente. También forman parte de
este grupo los departamentos de I+D de empresas que, en aras de una mejor
gestion, deciden independizarse juridicamente para transferir los resultados tec-
nolégicos de sus trabajos, fundamentalmente a su casa matriz, constituyen-do asf
una “factorfa de innovacién” independiente, al menos en su gestion.

No entran en esta consideracion los departamentos externalizados que se consti-
tuyen con personalidades juridicas sin animo de lucro, adoptando modalidades
similares a los Centros Tecnoldgicos, pero sin poder ser calificados como tales.
Estas empresas no solo realizan I+D bajo contrato para otras, sino que también
deciden invertir en I+D y tienen su I+D propia, con objeto de desarrollar futu-
ros productos, servicios o procesos.

Dado que la dinamica actual obliga a las empresas a aportar resultados de cual-
quier inversion acometida, incluida la I+D, es dificil que una empresa espafiola
pueda financiar aquellas actividades cuyos retornos tengan que esperar mas de
cinco afos. En este sentido, y como ejemplo orientativo, se considera que es ra-
zonable dedicar dos afios a desarrollar y madurar una tecnologia (que se adquiere
a un nivel de prueba o cuyo concepto ha sido demostrado) hasta un nivel
TRL=6 (Technology Readiness Level de la NASA) y otros tantos a desarrollar el
producto, por lo que éste llegaria a mercado al quinto afio, aproximadamente.
Cinco afios pudiera considerarse medio plazo, la frontera entre el corto y el largo
plazo. Por tanto, toda aquella investigacién denominada a largo plazo, es decir,
aquella cuyos resultados se esperan mas alla de estos cinco afios, es mayoritaria-
mente financiada por las Administraciones Publicas y ejecutada por los agentes
cientifico-tecnologicos, cubriendo asf una faceta de I+D necesaria (el “mafiana
de la I+D”) pero carente de financiacién privada.

Las grandes empresas, indiferentemente de que sean proveedoras o destinatarias
de los resultados de los trabajos de investigacion, han alcanzado un nivel razona-
blemente bueno en cuanto a la gestiéon de su tecnologfa. Ello implica que, en su
mayoria, estas empresas participan en mercados globales altamente competitivos,
con clientes muy profesionalizados y exigentes, lo que obliga a una excelencia y a
contar con profesionales altamente cualificados. Normalmente llevan a cabo,
internamente o con apoyos externos, los necesarios diagnésticos de innovacion
mediante los que determinan sus carencias y establecen los planes correctivos y
preventivos de implantaciéon de innovaciones en sus productos o diversos proce-
sos productivos. En resumen, son capaces de especificar perfectamente los servi-
cios de innovaciéon que precisan.
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1. INTRODUCCION

En relaciéon con las pequefias y medianas empresas, existe una importante dife-
rencia, segun sean proveedoras o destinatarias de los citados resultados de los tra-
bajos de investigacion. En el primer caso, necesariamente deben haber alcanzado
un nivel suficiente en la gestiéon de la tecnologia, ya que viven de ello, y suelen
estar gestionadas por profesionales de alta cualificacion que realizan los procesos
antes descritos.

Por su parte, en las pequefias y medianas empresas, pero destinatarias de los re-
sultados de los trabajos de investigacion, es donde reside el 70% de la generacion
del Producto Interior Bruto y el 80% del empleo de nuestro pafs. Lo habitual es
que, salvo algunas destacadas excepciones, su nivel de gestion de la tecnologia sea
sub-6ptimo, lo que no quiere decir que no innoven, sino que lo hacen de una
forma no gestionada y poco proactiva, es decir, como respuesta a estimulos exo-
genos (solicitudes de los clientes, de nuevas normativas, de competencia de mer-
cado, etc). Estan dirigidas por propietarios o profesionales con cualificaciones
muy heterogéneas, y que, al no haber internalizado con plenitud la cultura de la
innovacion, a veces tienden a asociar ésta con un coste.

1.3. Situacion de partida y objetivos

El objetivo de este trabajo es contribuir a fomentar una transferencia efectiva de
los resultados de los proyectos de I+D, tanto en lo referente a la explotacion de
los derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) por parte de los agentes
publicos-privados, como a su uso productivo por parte de las empresas.

Parece clara la necesidad de una revision en la gestion de la transferencia de tec-
nologfa del sistema publico de I+D en Espafa (universidades y OPIs), con el fin
de lograr con mayor eficiencia los objetivos de generar conocimiento cientifico y
tecno- logico y conseguir su aplicacion practica como resultado de dicha coope-
raciéon. En muchas ocasiones, no se obtiene un rendimiento 6ptimo de los resul-
tados generados como consecuencia de la cooperacion del sistema publico de
I+D con las empresas. Por ejemplo, no se protegen debidamente los derechos
potenciales de propiedad industrial e intelectual, o bien no se gestionan y explo-
tan de manera adecuada.

En cuanto a la proteccion de los derechos de propiedad industrial e intelectual,
las estadisticas indican que el nimero de solicitudes que se presentan es, por lo
general, menor para los solicitantes nacionales que para los de otros pafses de
nuestro entorno europeo. En concreto, las cifras de solicitudes de patentes de
origen nacional son inferiores a las de otros paises de nuestro entorno. En la
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1. INTRODUCCION

tabla 1 se observa la evolucion, en el periodo 2000-2007, del numero de solicitu-
des de patentes (espafiolas, europeas e internacionales) de origen espanol.

En dicha tabla se observa una tendencia creciente, aunque de manera moderada,
en el namero de solicitudes espafolas, y una tendencia también creciente, pero
mas acusada, en el numero de solicitudes de patentes europeas e internacionales al
amparo del Tratado PCT. A pesar de esa tendencia creciente, dichas cifras todavia
estan muy lejos de las de los principales paises de nuestro entorno europeo, por lo
que se puede concluir que es necesario fomentar el conocimiento de los derechos
de propiedad industrial e intelectual y elevar el gasto en I+D+i para fomentar la
innovacion.

TABLA 1. SOLICITUDES DE PATENTES DE ORIGEN ESPANOL (2000-2007)
Afo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Solicitudes de patentes espafiolas
de origen nacional (residentes) 2709 2523 2763 2804 2864 3027 3098 3244

Porcentaje de origen espafiol (%) 87.0 87.0 90.0 91.0 920 93.0 924 943

Solicitudes de patentes europeas
de origen nacional 525 582 603 695 846 972 1101 1283

Porcentaje respecto del total (%) 0.52  0.53 0.57 0.62 0.68 0.77 0.81 091

Solicitudes de patentes interna-
cionales PCT de origen nacional 519 616 719 788 823 1124 1198 1300

Fuente: datos obtenidos de la Oficina Espasiola de Patentes y Marcas

En cuanto a la gestion y explotacion de los derechos de propiedad industrial e inte-
lectual obtenidos, es necesario tener claros los aspectos relacionados con su propie-
dad, el otorgamiento de licencias o la potencial generacioén de ingresos, por ejemplo.
Es, por tanto, muy conveniente establecer una buena politica interna sobre la gestion
de la propiedad industrial e intelectual, tanto la que es consecuencia de una produc-
cioén propia como la resultante de la cooperacién con empresas u otras instituciones.
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2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

2.1. Propiedad industrial e intelectual: conceptos basicos

La propiedad industrial se puede definir como el conjunto de derechos exclusivos,
otorgados por el Estado, para favorecer el desarrollo econémico, que protegen
tanto la actividad innovadora (invenciones, disefios) como la actividad mercantil
(signos distintivos).

Existen las siguientes modalidades de propiedad industrial:

* Patente de invencion. Titulo de propiedad industrial que reconoce el
derecho temporal de explotar en exclusiva la invencion patentada, impi-
diendo a otros su fabricacién, venta o utilizacion sin consentimiento del
titular, a cambio de su publicaciéon para general conocimiento.

Modelo de utilidad. Invencién de menor altura inventiva que las pro-
tegidas por las patentes, consistente en dar a un objeto una configura-
cion, estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja practica
para su uso o fabricacion.

Certificado complementario de proteccion. Titulo que prolonga los
derechos conferidos a las patentes de medicamentos y productos fitosa-
nitarios para compensar el periodo de tiempo en el que no se pudo co-
mercializar el producto por estar sometido a una autorizacion
administrativa anterior a su comercializacion.

Adicién a la patente. Invencioén que perfecciona o desarrolla una pa-
tente principal, con la que se integra en una misma unidad inventiva.

Disefio industrial. Titulo de propiedad industrial que otorga al titular
un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte
de un producto, que se derive de las caracteristicas de, en particular, las
lineas, contornos, colotes, forma, textura y/o materiales del producto
en si y/o de su ornamentacion.

Topografia de productos semiconductores. Titulo de propiedad in-
dustrial que protege el esquema de trazado de las distintas capas y ele-
mentos que componen un circuito integrado, su disposicion tridimen-
sional y sus interconexiones.

Marca. Titulo de propiedad industrial que otorga el derecho exclusivo
a la utilizacién de un sigho o denominacién para la identificacion de un
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2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

producto o un servicio en el mercado, distinguiéndolo de los productos
o servicios de los competidores.

* Nombre comercial. Titulo de propiedad industrial que otorga el dere-
cho exclusivo a la utilizacion de cualquier signo o denominacién como
identificador de una empresa en el trafico mercantil, distinguiéndola de
las empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

* Nombre de dominio. Direccion de Internet otorgada en exclusiva a
una organizacion, empresa o persona fisica.

* Obtencién vegetal. Modalidad de propiedad industrial que se concede
al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de este derecho,
ciertos actos relativos a la explotacion de la variedad protegida requie-
ren la autorizacion previa del obtentor.

Otros conceptos relacionados con la propiedad industrial:

* Secreto industrial. Alternativa a la proteccion por propiedad industrial,
consistente en mantener en secreto una determinada informacion técnica
de acceso restringido.

* Requisitos de patentabilidad. LLos requisitos para que una invencion
sea patentable son novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial.

¢ Invenciones laborales. Las realizadas por el trabajador durante la vigen-
cia de su contrato o relacion de trabajo o de servicios con la empresa que
sean fruto de una actividad de investigacion explicita o implicitamente
constitutiva del objeto de su contrato.

¢ Invenciones por contrato. Son aquellas en las que el titular ha adquirido
los derechos del inventor por medio de un contrato no laboral.

* Proteccion provisional de una solicitud de patente. Existe a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Consiste en una pro-
teccion provisional frente a cualquier tercero que hubiera llevado a cabo
una utilizacioén de la invencion, siempre y cuando se notifique de manera
fehaciente a dicho tercero la presentacion y el contenido de la solicitud.
Dicha proteccion implica el derecho a exigir una indemnizacion razona-
ble si dicho tercero continuara utilizando la invencion entre la fecha de la
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notificacion y la fecha de publicacion en el Boletin Oficial de la Propie-
dad Industrial de que la patente ha sido concedida. El derecho existe a
partir de la fecha de la notificacion fehaciente y se podria ejercer después
de la mencién de la concesion en el Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial. La proteccién provisional también tiene lugar cuando cualquier
tercero sigue utilizando o empieza a utilizar la invencion entre la fecha de
la publicacion de la solicitud y la fecha de publicacion en el Boletin Ofi-
cial de la Propiedad Industrial de la mencién de la concesion.

Transferencia de tecnologia. Se puede efectuar mediante cesiones (se
cede la propiedad) y licencias (se permite el uso).

Licencias. Acuerdo mediante el que el titular de un titulo de propiedad
industrial cede la explotaciéon de dicho activo (no su titularidad) a cambio
de una compensacion, generalmente econémica.

Licencia de pleno derecho. Es aquella que ofrece voluntariamente el ti-
tular de la patente y mediante la cual esta dispuesto a autorizar la utiliza-
ci6én de la invencion a cualquier interesado como licenciatario, a cambio
de reducir a la mitad las tasas anuales de la patente.

Licencia obligatoria. Es aquella que se concede sobre una patente
cuando, no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho,
existe falta o insuficiencia de explotacion de la invencion patentada, nece-
sidad de la exportacion, hay dependencia entre patentes o existen moti-
vos de interés publico para que se conceda dicha licencia.

Licencia exclusiva. Se dice que una licencia es exclusiva cuando el licen-
ciatario es el tnico al que se le conceden los derechos.

Licencia no exclusiva. Los derechos pueden ser concedidos a varios li-
cenciatarios.

Licencias cruzadas. Se emplean cuando cada parte de un acuerdo desea
obtener ciertos derechos de explotacion de propiedad industrial de la otra
parte; constituye un acuerdo con dos licencias.

Licencia condicional. Las partes contractuales acuerdan que si una
parte falla en alguna tarea especificada en el contrato de licencia inicial, se
podra otorgar una nueva licencia.
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* Sub-licencia. Concede al licenciatario original la autoridad legal de
otorgar una licencia adicional a otros.

Por su parte, la propiedad intelectual se puede definir como el conjunto de dere-
chos sobre todas las creaciones originales literarias, artisticas o cientificas expresa-
das por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, comprendiendo, entre
otras, los programas de ordenador.

2.2. Transferencia de tecnologia: conceptos basicos

La tecnologfa, segun el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola,
es en su concepto mas general el “conjunto de teorias y de técnicas que permiten el aprove-
chamiento prdctico del conocimiento cientifico”. Otra de las definiciones del mismo diccio-
nario “Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o
producto” se adapta mas al entorno industrial y del mercado.

El concepto de tecnologia ha evolucionado con el desarrollo de la sociedad. Las
primeras versiones manejadas en el contexto de la sociedad industrial se referfan
fundamentalmente a equipos y maquinarias. Las definiciones vigentes, como la
mencionada anteriormente, son resultado de las exigencias de la sociedad actual
orientada a los servicios, donde el valor afiadido es una fracciéon cada vez mas im-
portante del componente del valor de los productos.

A pesar de que la transferencia de tecnologfa es tan antigua como la comunica-
cién humana, solamente en los tiempos modernos se ha considerado como una
actividad comercial por si misma. Paralelamente a lo sucedido con el concepto de
tecnologfa, la transferencia de tecnologia ha dejado de considerarse un simple
traspaso de maquinaria mas o menos compleja. En la actualidad se la considera
una de las mas dinamicas herramientas de la innovacion, factor clave de competi-
tividad de las organizaciones y los Estados segun la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Desde el punto de vista de los procesos de innovacion, la transferencia de tecno-
logia se define como “transferencia de conocimiento sistemitico para la elaboracion de un
producto, la aplicacion de un proceso o la prestacion de un servicio”. El proceso de transfe-
rencia de tecnologfa interesa por motivos diferentes a empresarios, académicos y
politicos. Evidencias de este interés son las revistas especializadas en la tematica,
la proliferacion de estructuras de interfaz tanto en el sector académico como en
el empresarial y la formulaciéon de nuevas legislaciones e incentivos publicos.
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Al menos dos actores estan implicados en la transferencia de tecnologia. El ofe-
rente, que desarrolla y posee la tecnologia, y el receptor que tiene la capacidad
de convertirla en un producto o servicio exitoso. Las universidades, los centros
publicos y privados de I+D, y los centros tecnolégicos son los oferentes mas
comunes de tecnologia. El sector empresarial, tanto las PYMES como las gran-
des empresas, son los receptores tradicionales. Otro actor con un importante
papel en este proceso son las diversas Administraciones, las cuales, como emiso-
ras de politicas y legislaciones, pueden propiciar la transferencia de tecnologfa.

Varios modelos han sido utilizados para describir este conjunto de actores. Uno
de los mas exitosos ha sido el conocido como Triple Hélice, disefiado para expli-
car los procesos relacionados con la politica de ciencia y tecnologfa. Este modelo
puede ser utilizado para comprender el entorno en el que se desenvuelve la trans-
ferencia de tecnologfa.

Si se tienen en cuenta el origen y el destinatario de la tecnologfa, se llega a la cla-
sificacion mas utilizada de la transferencia de tecnologia: la transferencia horizon-
tal y la transferencia vertical de tecnologfa.

¢ La transferencia horizontal de tecnologia se produce entre entidades
del mismo sector empresarial. Generalmente se persigue la utilizacion
de tecnologias completamente funcionales en nuevos productos o ser-
vicios en algunos casos totalmente novedosos (por ejemplo, el caso de

los reproductores MP3).

La transferencia vertical de tecnologia tiene como actores oferentes a
universidades y centros de I+D, y al sector empresarial como receptor.
Es la via fundamental por la que la investigacion basica y aplicada se
transforma en productos y servicios. Este tipo de transferencia pre-
senta las mayores posibilidades de provocar saltos tecnolégicos, pero
también los mayores riesgos. Generalmente, la transferencia vertical de
tecnologfa implica riesgos en las inversiones de capital, el cual se incre-
menta cuando intervienen universidades y centros publicos de I+D
con objetivos y concepciones culturales diferentes y en algunos casos
contradictorias con el sector empresarial.

Los riesgos y dificultades que implican los procesos de transferencia de tecnolo-
gia entre las universidades y centros publicos de I+D y las empresas motivé a los
actores involucrados a promover, a partir de finales de la década de los 80, la cre-
acion de estructuras de apoyo y promocion del proceso innovador.
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Las Oficinas de Transferencia Tecnologica (OTT) se comenzaron a crear en las
universidades y centros de I+D como respuesta a los retos planteados por la cre-
ciente necesidad del personal académico y cientifico de participar en el mercado
de tecnologfa. Estas estructuras se orientan a facilitar los negocios de tecnologia
proveyendo servicios relacionados con la tramitacion y gestion econémica de los
contratos de transferencia de tecnologia entre la universidad o centro publico de
I+Dy el sector empresarial.

El proceso de transferencia de tecnologfa se manifiesta generalmente en forma de
acuerdos o contratos que definen sus caracteristicas y alcance. L.os mas comunes son:

* Los acuerdos de cesion de licencias y marcas.
* Los contratos de I+D.

* Los contratos de asistencia técnica.

* Los spin-off.

* La transferencia informal de tecnologia.

Estos acuerdos tienen un alto grado de especializacion y presentan diferentes ca-
racteristicas y requisitos.

En los acuerdos de cesion de licencias y marcas, el licenciador otorga al licenciata-
rio los derechos de explotacion de una tecnologia, producto, servicio o proceso
obteniendo a cambio un canon o royalty. En otras ocasiones, ademas de la cesion
de la licencia se produce la cesion de la marca (licencias de marca), permitiéndose
la explotacion de la imagen asociada a ese producto, servicio o proceso.

Estos acuerdos se producen generalmente entre empresas, aunque cada vez mas
universidades y entidades publicas de I+D toman parte como oferentes en el mer-
cado de tecnologia. Por medio de estos acuerdos las empresas pueden acceder no
s6lo a nuevas tecnologias, sino también a nuevos mercados dificilmente accesibles
por otras vias.

Los contratos de I+D son el marco de cooperacion mas comun entre el sector
empresarial y las universidades o centros de I+D, asi como entre empresas de base
tecnologica. La confianza necesaria para obtener resultados de estos acuerdos es el
reto fundamental que facilita el proceso de transferencia de la tecnologia. Por
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medio de estos acuerdos, las universidades y centros de I+D pueden acceder a
financiacion externa para sus investigaciones y las empresas, por su parte, pueden
utilizar el conocimiento y los recursos cientificos aportados por la otra parte para
mejorar su posicion competitiva. L.os derechos sobre la propiedad intelectual e in-
dustrial de los resultados deben ser contemplados cuidadosamente en este tipo
acuerdos, ya que por lo general implican la obtencién y transferencia entre las ins-
tituciones participantes de tecnologias patentables.

Los contratos de asistencia técnica permiten a un actor, generalmente una em-
presa, adquirir de otros actores (empresas, universidades o centros de I+D) el co-
nocimiento tecnolégico necesario para completar el proceso de asimilacion de una
tecnologia. Este tipo de acuerdos esta muy relacionado con la transferencia de tec-
nologfas de proceso y requiere una gestion cuidadosa para poder eliminar la de-
pendencia tecnolégica que implica.

Los spin-off son procesos mediante los cuales emergen nuevas empresas a partir
de una organizacion existente, apoyandose en una transferencia de tecnologfa, y
cuya mision es introducir en el mercado nuevos productos o servicios.

Por ultimo, es conveniente mencionar la transferencia informal de tecnologfa. Esta
modalidad de transferencia ha sido utilizada ampliamente por paises en desarrollo
para acceder a tecnologfas avanzadas. L.os métodos varian desde el reclutamiento
de expatriados con acceso a fuentes de conocimiento hasta la ingenierfa inversa
sobre productos terminados, aunque la extension internacional de las legislaciones
de proteccion de la propiedad industrial ha limitado los beneficios derivados de
este tipo de transferencia.

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Proyectos Tecnoldgicos
23 | de Cooperaciin Piiblico-Privada






3. DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE AGENTES
CIENTIFICO-TECNOLOGICOS

Agente cientifico-tecnolégico es cualquier organizacion, publica o privada, cuya
principal funcién es la de realizar o ejecutar actividades o trabajos de I+D, inclu-
yendo a las propias empresas.

Las principales tipologias de agentes son:
* Sistema Publico de I+D (Centros Publicos de Investigacion —CPI).
* Centros Tecnolégicos.
* Organizaciones dedicadas a la investigacion aplicada.
* Infraestructuras de soporte a la innovacion.
Sistema Publico de I+D (Centros Publicos de Investigacion -CPI)

Esta constituido por todas aquellas instituciones, exclusiva o mayoritariamente pu-
blicas, dedicadas a proveer servicios de innovacion. Los mas representativos son
las universidades publicas y los Organismos Publicos de Investigaciéon (OPI). Al
conjunto de ambos se les denomina Centros Puablicos de Investigacion (CPI).

Se califica oficialmente como Organismos Publicos de Investigacion (OPI)
aquellos relacionados como tales en la actualmente vigente Ley de la Ciencia.
Ejemplos de OPI son el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologicas
(CIEMAT). Como ejemplos de OPI autonémicos se encuentran el CENER, el
IMIA, etc.

Centros Tecnolégicos

Su personalidad juridica es mayoritariamente privada y sin animo de lucro (en
su mayotia asociaciones y fundaciones), ya que la mayor parte de sus asociados
son empresas. El INE los denomina IPFSL (Instituciones privadas sin fines de
lucro).

Son, fundamentalmente, proveedores de servicios de innovacion. Para ello, deben
disponer de los medios necesarios para realizar estos cometidos de forma auto-
noma, por lo que entidades con menos de cinco personas en plantilla no entrarfan
en esta categorfa. Actualmente son el agente mas proximo a las empresas.
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Organizaciones dedicadas a la investigacion aplicada

Su objetivo es realizar investigacion a largo plazo (con resultados esperados mas
alla de cinco afos) para las empresas, complementando los agentes existentes.
Son una hibridacién, persiguiendo realizar las actividades de I+D a largo plazo
de los CPI con el modelo de trabajo mas cercano a las empresas de los Centros
Tecnologicos.

Aunque cuentan con empresas en sus 6rganos de gobierno, la practica totalidad
de la financiacion proviene de sus Administraciones Autonémicas. Su reto con-
siste en ir sustituyendo la financiacion publica por privada, toda vez que su predis-
posicion a contratar actividades de investigacion con resultados que se demoren
mas alld de cinco anos es cuestionable.

No obstante, perseguir la involucracion de las empresas a la hora de establecer la
estrategia de investigacion y asegurar que la financiacién publica se dirige a temati-
cas en las que ellas ven potencial de mercado futuro es una garantia para asegurar
su vertebracion. Ejemplos son los recientes CIC del Pais Vasco o el IMDEA de la
Comunidad de Madrid.

Infraestructuras de soporte a la innovacion

ILa mejor forma de definir a este grupo es por exclusion, es decir, esta constituido
por todos aquellos agentes relacionados con la innovacion, no pertenecientes a
ninguno de los grupos descritos anteriormente. Aqui se aglutinan una gran hete-
rogeneidad de entidades, cuya relevancia cuantitativa en la actividad cientifica y
tecnoldgica ha sido, tradicionalmente, muy residual, dado su pequefio tamafio, en
relacién con el resto. En todo caso, las sefias de identidad comunes a todos ellos
pudieran ser:

¢ Titularidad mayoritariamente privada o publica.

* De multiples formas juridicas: sin animo de lucro (en su mayorfa aso-
ciaciones y fundaciones) o con ¢l (sociedades mercantiles).

* Actian fundamentalmente como facilitadoras o interrelacionadoras. En
este ultimo caso, apoyando la transferencia de los resultados de los di-
versos proveedores del Sistema hacia las empresas destinatarias. Por
eso, a estas infraestructuras también se las designa organismos interme-
dios o estructuras de interfaz.
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* Asi como histéricamente la Administracion General del Estado ha po-
tenciado preferentemente el Sistema Puablico de I+D, la mayoria de las
Administraciones Autonémicas se han orientado en la creacion y el
apoyo de estas infraestructuras, por los que a veces se les afiade el califica-
tivo de regionales.

Los diferentes tipos de organizaciones presentes en este grupo son los Parques
Tecnoldgicos, los Centros Europeos de Empresa e Innovacion, las Fundaciones
Universidad-Empresa; los Organismos y Agencias de Fomento de la Innovacion,
los Laboratorios de Ensayo y Medida; las Oficinas de Transferencia de Resultados
de la Investi- gacion (OTRI); y los Centros Tecnoldgicos. Sélo se trataran aquellos
con un papel destacado en la transferencia de resultados de investigacion y los
DPI asociados.

Fundaciones Universidad-Empresa (FUE)

Estas organizaciones, de caracter privado y sin animo de lucro, fueron creadas por
las Camaras de Comercio a lo largo de las tltimas décadas. La primera tuvo su ori-
gen en 1973 y fue promovida por la Camara de Comercio e Industria de Madrid
con una clara finalidad: aprovechar las oportunidades socioeconémicas e indus-
triales que nacen de las relaciones entre las universidades y las empresas.

Las FUE se dedican a la transferencia de tecnologia (mediante la identificacion de
necesidades y oportunidades tecnoldgicas, los diagnosticos sectoriales y a empresas,
las mesas de cooperacion, la gestion de acuerdos y convenios y los servicios de in-
formacion tecnologica). También realizan formacion especializada (postgrado, ocu-
pacional, continua, etc.), practicas educativas y actividades para el fomento de
empleo (asesoramiento y orientacion, apoyo al autoempleo, bolsas de empleo y con-
cursos de iniciativas empresariales. Otras areas de dedicacion son la sensibilizacion
social, la difusién de informacién y las actividades de caracter internacional.

Hay ligeramente por encima de veinte Fundaciones Universidad-Empresa, que se
agrupan en una asociaciéon, denominada Red de Fundaciones Universidad-Empresa
o RED FUE.

Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigacion (OTRI)
Esta es una de las herramientas creadas por el PACTI (Programa Nacional de Fo-

mento de la Articulacion del Sistema Ciencia-Tecnologfa-Industria), dentro del I1I
Plan Nacional de I+D, para fomentar el trasvase de los conocimientos cientificos y
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tecnoldgicos a las empresas. Las condiciones para poder ser OTRI y pertenecer a su
registro estan reguladas oficialmente.

Una OTRI es un departamento de cualquier organizacion, publica o privada, pero
siempre sin animo de lucro, bien proveedora o de interrelacion, dedicada especifica-
mente a transferir los resultados de la investigacion de su organizacion a otros agen-
tes, especialmente empresas.

Ahora bien, existe un reducido grupo, formado por agrupaciones empresariales,
dedicadas a canalizar las informaciones que fluyen por la red de OTRI hacia sus
empresas asociadas. Ejemplos destacados son ANIEL (Asociacion Nacional de
Industrias Electronicas y de Telecomunicaciones) y FIAB (Federacion Espanola
de Industrias de la Alimentacion y Bebidas).
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4. MODALIDADES DE COLABORACION ENTRE LAS
EMPRESAS-SISTEMA PUBLICO DE I+D PARA LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Como parte del modelo multi-misién que desarrolla el Sistema Publico de I+D, se
encuentran: la docencia, que permite la creacion de capacidades a través de la for-
macién de profesionales cualificados, la difusion del conocimiento, como via para
hacer llegar a la sociedad las nuevas tendencias, teorias y tecnologfas y la colabora-
cién con el sector empresarial, que permite que los conocimientos se conviertan
en nuevos productos y procesos mejorados.

El papel que las universidades desempenan en la cooperacion con el sector empre-

sarial depende de las misiones de generacion, transferencia y explotacion del co-
nocimiento, como se muestra en la figura 1.

FIGURA 1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TERCER PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
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Estas actividades, que se ponen en practica a través de las Oficinas de Transferen-
cia de Tecnologia (OTRIs), son las siguientes:

1. Consultoria, desarrollo e innovacién a través de investigacion bajo contrato:
puede proceder de la empresa o del grupo de investigacion iniciandose general-
mente a través de contactos personales. Aunque esta es una actividad inherente-
mente surgida desde la base del profesorado; la institucion puede favorecer los
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contactos, la gestion econémica de los mismos, y el establecimiento de las normas
y reglamentos necesarios para controlar y facilitar el uso de los recursos.

En las universidades espafolas, este contrato puede firmarse directamente por
profesores, por el Director de Departamento o Instituto, o por el Rector. Asi-
mismo, esta flexibilidad alcanza a la gestion econémica de los proyectos que
pueden realizarse a través de los propios servicios econémicos de la universidad
o por delegacion en fundaciones propias de la universidad o ligadas a la misma.

2. Comercializacion del conocimiento en general o de la tecnologia gene-
rada: requiere una implicacién mas profunda de la Universidad que debe dispo-
ner de estructuras de apoyo especializadas. Generalmente, estas actividades se
requieren de una amplia participacion de las OTRIs aunque con la necesidad de
una estrecha participacion de los grupos de investigacion. Practicamente, todas
las universidades espafiolas gestionan sus propios derechos de propiedad a nivel
nacional (desgraciadamente, la carga de trabajo no es muy elevada) aunque se
suele recurrir a agentes externos para la extension internacional.

3. Creacioén de nuevas empresas de base tecnolégica: el objetivo institucional
de muchas universidades espafiolas no esta limitado a la transferencia de cono-
cimiento a empresas preexistentes sino a crear otras nuevas basadas en la explo-
tacion del conocimiento generado. Estas empresas surgen tanto de la iniciativa
personal aislada de la institucién como de un esquema de cooperacién con so-
cios industriales donde todas las partes aportan conocimiento y recursos huma-
nos cualificados. Para las universidades publicas la creacion de estas empresas,
su implicacién como accionistas en las mismas, los acuerdos de cesion de tecno-
logfa, y el apoyo institucional a spin-off a través de incubadores y servicios pro-
fesionalizados es una alternativa mas reciente.

4. Movilidad de profesores e investigadores al sector industrial: es decir, de
investigadores y profesores a empresas privadas y viceversa, lo que aparente-
mente constituye el mejor instrumento para la transferencia y el intercambio de
conocimiento tacito. Por otro lado, esta formula de movilidad no esta incluida
en los periodos sabaticos que conceden las administraciones publicas. Para estu-
diantes postgraduados es significativamente mas sencillo, dada la existencia de
becas que ofrecen las empresas.

El analisis se centrara en las modalidades generales de colaboracion entre las em-
presas y el sistema publico de I+D siguientes:
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¢ Investigacion bajo contrato mercantil.
¢ Colaboracién basada en consorcio.

¢ Comercializacion de tecnologfa.
Investigacion bajo contrato mercantil

LLa modalidad de investigacion bajo contrato mercantil se pone en practica cuando
la entidad de I+D es contratada para aplicar un conocimiento existente a resolver
un reto tecnolégico. El tipo mas comun de cooperaciéon en investigacion se basa
en acuerdos bilaterales entre un grupo de investigacion en una Universidad y una
empresa privada en la que la primera realiza algin servicio de investigacion que re-
quiere la empresa. Este tipo de cooperacion se formaliza a través de un contrato
de investigacion en el que el grupo de investigacion es subcontratado por la em-
presa para realizar algunas actividades de I+D de acuerdo con el articulo 83 de la
Ley Organica de Universidades (LOU).

Generalmente, en esta modalidad el grupo de investigaciéon no es contratado para
el desarrollo de una nueva tecnologia disruptiva sino para la aplicacion o madura-
cién de tecnologia previamente existente para satisfacer los intereses especificos
de la empresa. La tecnologia que se desea mejorar o desarrollar puede proceder de
la empresa o no. Es por ello que por lo general, en este contexto, los resultados de
la actividad realizada pertenecen en exclusiva a la empresa que también mantiene
todos los posibles derechos de propiedad intelectual (DPI) y controla la difusion
de publicaciones académicas derivadas.

La duraciéon media de estos proyectos de investigacion es de uno a dos afos, aun-
que en los casos de contratos cuyo objeto esta cercano a la actividad de consulto-
ria tecnologica suele ser menor. Esta es la razén por la que los grupos universita-

rios suelen encadenar diversos contratos de corta duracién y temas estrechamente
relacionados.

Colaboracion basada en consorcio

ILa modalidad de colaboracion basada en consorcio se pone en practica cuando
dos socios 0 mas se comprometen en una amplia colaboracién con un aporte sig-
nificativo en materia de conocimientos por parte de la entidad de I+D. Esta mo-
dalidad consiste en la suscripcion de un acuerdo multilateral entre diferentes tipos
de entidades (tanto publicas como privadas) en una estructura de consorcio.
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Este tipo de proyectos basados en consorcio tienen una duracién media entre uno y
cuatro anos, y suelen ser de investigacion industrial, aunque también puedan contem-
plar el desarrollo experimental, es decir, buscan tecnologfas pre-competitivas no liga-
das directamente al mercado, en la terminologia de la Unién Europea. También es
cierto que los grupos de investigacion de centros publicos asumen en estos proyectos
las tareas mas avanzadas o exploratorias, siendo las empresas las que prefieren centrar
su atencion en evaluar la aplicabilidad industrial posterior del conocimiento generado.

LLa cooperacion basada en consorcio se deriva de la comprension por parte de las em-
presas de que la tnica forma posible de ser competitivas en areas donde el ritmo de
cambio tecnolégico es muy rapido o complejo consiste en ser capaces de identificar
los conocimientos requeridos, en cualquier lugar donde existan, implementando el lla-
mado modelo de “innovacién abierta” en lugar de un modelo de innovacién interna
(in-house model). Como consecuencia de esto, una empresa deberfa identificar socios
para llevar a cabo actividades de I+D, tanto conjuntamente como por delegacion o
subcontratas. Esta es la tinica forma de adaptarse al rapido y complejo ritmo del cam-
bio tecnolégico actual.

ILa modalidad de colaboracién bajo consorcio ha sido tradicionalmente el mejor ca-
mino para conseguir la transferencia de tecnologfa porque ofrece un claro beneficio
para la empresa, que financia una gran parte de la I+D. De igual forma ofrece claros
beneficios las Universidades, quienes pueden contar con recursos adicionales para lle-
var a cabo sus lineas de investigacion ademas de obtener una retroalimentacion cons-
tante de los usuarios potenciales de la tecnologfa y sobre la utilidad de sus
investigaciones. Sin embargo, esta modalidad tiene el riesgo de que el agente publico-
privado se convierta en un ente dependiente de un grupo de patrocinadores indus-
triales y tengan poco control sobre la propiedad industrial que han desarrollado.

ILa modalidad de colaboracién basada en consorcio emerge como el marco en el que
la propiedad industrial es concedida a los socios empresariales para el uso de sus de-
rechos a través de un acuerdo de licencia exclusivo o la propiedad industrial es pro-
piedad conjunta entre la entidad de I+D y los socios empresariales. El volumen
estimado de colaboraciéon Empresa-Sistema Publico de I+D en el afio 2005, segun la
Comision Europea, fue de 2.115 millones de euros. Esto representa el 7% del total
del presupuesto de investigacion de las entidades de I+D.

Comercializacion de tecnologia

Si bien esta modalidad admite diferentes tipos de actores en su desarrollo, en el
presente estudio solamente se analiza la situacion en la que una entidad del sis-
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tema publico de I+D desea conceder derechos de uso de su propiedad industrial,
en forma de licencias, a un socio empresarial para que desarrolle y comercialice
productos que se deriven de esos derechos de propiedad industrial. A cambio la
entidad empresarial pagara por el uso de la licencia en forma de royalty de acuerdo
con el retorno comercial obtenido o a través de otras formas acordadas.

El acuerdo de licencia puede o no incluir sub-licencias y puede o no ser exclusiva.
La exclusividad puede estar definida por diferentes campos de uso, por ejemplo, el
uso en paises o industrias especificos.

Para las entidades publicas de I+D la modalidad de comercializacién de tecnologia
tiene un grupo de ventajas comparado con la colaboracion basada en consorcio.
En primer lugar la entidad de I+D posee un mayor control sobre sus investigacio-
nes, y puede evaluar su tecnologia en una amplia gama de industrias y diferentes
campos de la técnica. En consecuencia el centro de I+D puede conceder licencias
a un grupo de socios que pondran a disposicion de los usuarios los productos y
servicios resultantes. Sin embargo es necesario decir que en este modelo la entidad
de I+D, por lo general, no obtiene ingresos hasta que su propiedad industrial es
comercializado y empieza a generar beneficios.

Para la empresa, la modalidad de comercializaciéon de tecnologia puede ser tam-
bién muy atractiva ya que paga por un resultado tangible de la investigacion. Los
acuerdos de licencias pueden ser disefiados y negociados de forma que satisfagan
las necesidades tanto de la empresa como de 1 centro de I+D.

El volumen estimado de licencias establecidas entre los centros de I+D vy la industria
en Europa en el afio 2005, segun la Comision Europea, fue alrededor de 300 millo-
nes de euros. Esto representa el 1% del total del presupuesto de investigacion de las
entidades de I+D.

Parece l6gico que la empresa posea mayor independencia al gestionar los derechos
de propiedad industrial cuando suscribe un contrato de investigaciéon mercantil
con un centro de I+D dado que es quien define y especifica lo que desea obtener,
mientras que la entidad de I+D depende poco de la empresa para gestionar sus
derechos de propiedad industrial en un acuerdo de comercializaciéon de tecnologfa.
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La figura 2 muestra las diferencias que existen entre las tres modalidades descritas,
teniendo en cuenta el grado de independencia que alcanzan tanto los centros de
I+D como las empresas al desarrollarlas.

1 Independencia de la actividad IPRs de la empresa +

FIGURA 2. MODALIDADES DE COOPERACION

Investigacion
bajo contrato

mercantil Colaboracion basada

€n consorcio

Comercializacion
de tecnologia

Independencia de la actividad IPR de la entidad de I+D +

LLas modalidades de cooperacion anteriormente presentadas comparten una serie
de retos estratégicos y problemas derivados del conflicto de prioridades entre las
actividades publica y privada que son comunes a todo el proceso de vinculacion
sector publico de I+D-empresa en general, universidad-empresa en particular.
Los aspectos estratégicos comunes a todas las modalidades se pueden resumir en:

* Estan enmarcados en una estrategia de I+D integrada que tiene como
punto de partida un profundo analisis y donde educacion, investiga-
cioén e innovacion estan estrechamente vinculados. Para ello, por una
parte mantienen al personal docente investigador vinculado de forma
participativa en la estrategia definida y por otro, gestionan y controlan
la relacion de los actores institucionales con los gubernamentales y la
sociedad.

Los problemas mas importantes asociados con las modalidades e instrumentos

de cooperacion en la investigacion entre empresas y universidades, y que merecen
atencion especifica desde un punto de vista cualitativo son los siguientes:
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* El problema de la exclusividad: Se entiende generalmente que la acti-
vidad de investigacion de la universidad publica deberia ser, por natu-
raleza, abierta a compartirse con otros. Asi, cuando un grupo de
investigacion concentra su actividad en una linea especifica de investi-
gacion, adopta un enfoque con fondos de distintas fuentes (progra-
mas publicos de I+D regionales, nacionales o internacionales,
contratos privados o apoyo institucional) intentando diversificar las
fuentes de financiacién y combinar diferentes aproximaciones, aun-
que conservando la habilidad de difundir el conocimiento generado
en un contexto especializado o no.

Por otro lado, cuando una empresa privada decide contratar actividad
de I+D a un grupo universitario de investigacion, ésta pretende con-
servar el conocimiento creado y limitar la actividad del grupo univer-
sitario con otros competidores en el mismo tema o en lineas de
investigacion relacionadas. Las clausulas de confidencialidad en los
contratos o acuerdos bilaterales se escriben también para apoyar este
enfoque. Bajo este supuesto, mientras que la estrategia de la universi-
dad intenta confinar la relacién a un ambito de actividad de investiga-
cién tan estrecho como sea posible para conservar su adhesion al
“modelo de ciencia abierta”, las empresas privadas buscan ampliar ese
ambito lo maximo posible. El problema surge al dirigirse hacia cola-
boraciones mas duraderas, puesto que la estrategia de confinamiento
es mucho mas dificil de implementar al orientarse en dominios de
Ciencia y Tecnologia mas amplios.

Encontrar un equilibrio entre estas posiciones contradictorias requiere
introducir acuerdos a corto plazo dentro de colaboraciones mas ex-
haustivas, en las que las empresas privadas y las universidades pueden
evaluar los beneficios mutuos de trabajar en un escenario mas amplio
en el que regulaciones estrictas con respecto a la actividad cercana al
mercado coexisten con una investigacion exploratoria potencialmente
compartida con otros. Salvo que esta vision compartida sea aceptada a
un nivel individual e institucional, las relaciones duraderas estan en

peligro.

El problema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual:
Aunque se ha realizado un esfuerzo considerable para definir unas re-
glas y un cédigo de conducta aceptable para gestionar la propiedad in-
telectual generada por la investigacién con financiaciéon publica, se ha
dedicado menos esfuerzo a la investigacion con financiacion privada.
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Una tendencia natural en los contratos bilaterales de investigacion es
considerar que los resultados de investigacion de la actividad finan-
ciada con fondos privados pertenecen exclusivamente a la empresa pri-
vada que los aporta. Esta situacion tiene lugar a pesar del uso de un
modelo de coste marginal adoptado por las universidades en contratos
de investigacion bilaterales, en el que muchas instalaciones y sueldos
del personal empleado que se han usado en el contrato son publicos y
no se incluyen en los presupuestos de los proyectos de investigacion.
Debe observarse que este enfoque contrasta claramente con las reglas
de propiedad de los derechos intelectuales aprobadas en programas in-
ternacionales como el Programa Marco europeo, en el que la coopera-
cién adopta un enfoque de consorcio en vez de pura subcontratacion.

No obstante, este enfoque clasico esta siendo puesto en cuestion por
dos motivos principalmente. Primero, por la presion que ejercen las
administraciones publicas sobre las universidades para que se incre-
mente el nimero de patentes registradas (utilizado como indicador
para la financiacion de la universidad) que esta provocando la bus-
queda de modelos mas innovadores de gestion de la propiedad intelec-
tual. Segundo, la extension de acuerdos con empresas para colabo-
raciones mas duraderas no puede estar basada en las mismas reglas de
propiedad que en el caso de proyectos cortos, maxime cuando la finan-
ciacion también proviene de programas gubernamentales.

Uno de los enfoques innovadores que se han propuesto para la investi-
gacion por contrato bilateral es acordar un modelo de propiedad con-
junta de patentes y una licencia exclusiva, simultanea, de explotacion
para la empresa durante cierto numero de anos. De esta forma las pa-
tentes son registradas por las universidades (e incluidas en los compro-
misos para la financiacién en bloque) pero las empresas conservan
completamente la posibilidad de explotatlas.
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En principio, es la modalidad que menos condicionantes exégenos tiene, excep-
tuando los casos en los que el contrato esta contemplado en un programa de
ayudas institucionales, como se vera a continuacion.

A esta modalidad se le suele llamar “Articulo 837, ya que es el que, en la Ley Or-
ganica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, reconoce la posibilidad
de que “los grupos de investigacion reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los
Institutos Universitarios de Investigacion, y su profesorado a través de los mismos o de los or-
ganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a
la canalizacion de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los re-
sultados de la investigacion” celebren “contratos con personas, Universidades o entidades pii-
blicas y privadas para la realizacion de trabajos de cardcter cientifico, técnico...”

Sin embargo, este tipo de colaboracion puede tener lugar entre cualquier tipo de
Agente Cientifico Tecnologico.

El soporte juridico es un contrato mercantil, habitualmente entre dos partes,
que debera estipular minimamente lo siguiente:

* Identificacion de la parte cliente (o contratante) que solicita los traba-
jos de I+D, a cambio de una contraprestacion.

* Idem de la parte ejecutora que realizara los trabajos y que entregara
los resultados a la parte cliente.

* El objeto de los trabajos de investigacion.

* Los resultados o entregables pactados (planos, algoritmos, datos,
etc.).

* El importe total, que se sufragaran mediante una o varias facturas,
con su correspondiente IVA.

* Hitos intermedios, plazos, forma de pago.

Adicionalmente, es fundamental regular una serie de aspectos que afectan a los
DPI, en lo que se profundizara en los apartados siguientes.

La gran ventaja de que la relacion sea contractual o mediante contrato es que
ambas partes son libres de pactar aquellas condiciones que estimen las mas favora-
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bles para la realizacion de los trabajos, siempre y cuando se respete la legislacion
mercantil elemental.

Hay que asumir que sélo los planteamientos “win-win” prosperaran, no sélo antes
de la firma del contrato, sino durante la ejecucion de los trabajos, ya que, por
mucho papel que se firme, ninguna parte puede obligar a la otra parte a cumplir
unas condiciones contractuales que, por cambio en las circunstancias del proyecto,
se conviertan en flagrantemente lesivas para sus intereses.

Con respecto al importe, este debe ser el resultado de multiplicar la dedicacion ho-
raria negociada del equipo del proyecto por su tarifa horaria, establecida en cada
caso, que incluirfa los costes de personal y la repercusion de los gastos de estruc-
tura. En el caso de determinados agentes cientifico tecnoldgicos, esta tarifa esta
auditada por algunas administraciones (Autonémicas y Europeas), que la aplican a
la hora de la financiacion de proyectos de I+D, y que o bien es publica o se puede
solicitar.

5.1. Propiedad de los DPI generados
Los aspectos a considerar en todo contrato son los siguientes:
Regulacion de la confidencialidad

Afecta a toda la documentacion, informacion, know how, etc. que la parte contra-
tante facilita a la parte ejecutora con motivo de los trabajos y a los resultados de
los trabajos, sean finales o intermedios. Salvo consentimiento expreso de la pri-
mera, se requiere que no debe ser divulgada a personas ajenas al equipo del pro-
yecto. Por eso es frecuente incluir en el contrato, como anexo, una lista del equipo,

con su DNI.

Es habitual establecer que quede excluida aquella informacion que ya tenga carac-
ter publico. Hay que regular cuidadosamente el procedimiento de autorizacion, no
debiendo aceptarse ni las imposibilidades absolutas por la parte contratante, ni los
mecanismos de autorizaciéon no explicitos ni fehacientes, es decir, del tipo “si no
se recibe respuesta en contra en el plazo de diez dias habiles”.

Este suele ser un punto de friccion frecuente en la regulaciéon de los contratos, ya
que es habitual que los investigadores quieran publicar sus averiguaciones me-

diante publicaciones, en congresos, etc. Esto es perfectamente factible en los pro-
yectos de I+D propia, si bien en los proyectos bajo contrato, se debe de entender
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que el 100% de los derechos de divulgacion son al 100% de la parte contratante.
Cierto es que aquel equipo que trabaje al 100% bajo contrato en teorfa no pudiera
llegar a publicar nada, pero lo deseable es que exista un balance razonable entre la
I+D propia y bajo contrato.

En cualquier caso, toda publicacion propia o de la parte ejecutora debe revisarse ex-
quisitamente por la parte contratante desde los siguientes puntos de vista:

* De proteccion de su patrimonio tecnologico, en el sentido de que la pu-
blicacién no destruya la novedad inventiva de una posible futura patente

propia.

* De proteccion tecnoldgica ante terceros, en el sentido de no divulgar in-
formacién técnica sobre equipos que evidenciaria la infraccioén de paten-
tes de terceros, lo que pudiera dar lugar a demandas y onerosas
reclamaciones ulteriores.

* De Inteligencia de Competidores, es decit, proporcionando a los compe-
tidores informacion o contrainformacioén sobre tendencias o estrategias
tecnologicas.

* De marketing, al poder perturbar los planes de puesta en mercado de uno
o varios productos, sus funcionalidades, etc.

* De indole legal, al utilizar elementos protegidos por terceros, etc.

En el caso de que se autorice la publicacion, es habitual que el equipo de autores sea
mixto, compuesto por personal de las dos partes.

A veces la parte ejecutora puede requetir, con propositos divulgativos o de marke-
ting, publicar el nombre de sus clientes y el titulo de los proyectos encomendados.
Salvo supuestos extremos, no debiera haber problemas, “descafeinando” suficiente-
mente el titulo. El unico inconveniente es que los competidores de una empresa ave-
riguaran, mediante herramientas de Inteligencia Competitiva, quienes son los socios
estratégicos tecnologicos de la misma.

Finalmente, es un error habitual en los proyectos con ayudas institucionales, es
decir, financiados parcialmente con dinero publico, entender que el resultado de
todos los trabajos debe ser obligatoriamente divulgado. Esto no es asi, y ademas
contradice el sentido comun, puesto que entonces muy pocas empresas concurti-
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rian (téngase en cuenta que ellas financian parcialmente los trabajos). La norma-
tiva vigente en los programas de ayuda establece las siguientes categorfas de ac-
ceso a entregables: publicos, para todos los socios de un consorcio, sélo para los
miembros de un paquete de trabajo, y finalmente, sélo el miembro que lo desarro-
lla. LLa taxonomia de estos entregables se define en el plan de trabajo del proyecto.

Regulacion de la propiedad de los DPI

Los DPI es la contraprestacion mas habitual que la parte contratante recibe como
resultado de los trabajos, luego el punto de partida es que el 100% de la propiedad
es suya.

Luego la parte contratante sera el titular de cualquier vehiculo de proteccién (pa-
tente, modelo de utilidad, etc.), si bien se deberia de reconocer el derecho de los
inventores, sean de la parte ejecutora o contratante) a figurar como tales, que tiene
como unico inconveniente lo ya comentado sobre la Inteligencia Competitiva.
Queda claro que esta propiedad solo afecta al resultado de los trabajos encomen-
dados, lo que habitualmente se denomina “foreground”. Lo que es propiedad de
las partes antes de la celebracion del contrato se denomina “background” y aun-
que puede jugar una parte en los trabajos, no es objeto del contrato. Conviene
explicitar los conocimientos o DPI que se entienda constituyen el “background”.

Sin embargo, si el “foreground” debe construirse sobre un “background”, es
decir, patentes anteriores de la parte ejecutora, hay que asegurar que el contrato
incluye una licencia no exclusiva e ilimitada de éste ultimo, con objeto de que la
parte ejecutora no pueda llegar a exigir derechos que permitan utilizar el “fore-
ground”.

Adicionalmente, y por motivos puramente practicos, debiera evitarse la cotitulari-
dad de los DPI. Los motivos son (ver mas detalle en 5.2):

* Necesidad de un contrato adicional que regule la misma. Este debe
contemplar aspectos como la posible toma de control de una de las

partes por un competidor de la otra, etc.

* Divergencias entre las partes a la hora de plantear la extension del am-
bito de aplicacion de las patentes (paises, etc.).

* Idem con respecto a la acciones de defensa ante oposiciones de terceros.
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* Idem con respecto al lanzamiento de demandas contra terceros por
presuntas infracciones.

¢ [dem a la hora de las renovaciones.

Esta claro que la sensibilidad de la parte contratante puede diferir de la de la eje-
cutora, y muchas veces la cotitularidad llega a su agotamiento natural, y la pri-
mera compra la propiedad ostentada por la segunda.

Dicho de otra manera, la cotitularidad debe plantearse como una excepcion, por
ejemplo, en los siguientes casos:

* Una reduccién pactada en el precio de los trabajos con respecto a las tari-
fas. El infraprecio se compensa con la porcion de la propiedad.

* Una solicitud de la parte contratante de ir “a riesgo”, y de realizar el
pago en dos fases.

* Una exigencia de la parte ejecutora al tener un dominio exclusivo o
prioritario de las competencias esenciales para realizar los trabajos de
investigacion.

Recientemente, y debido a la exigencia de determinadas Administraciones sobre
algunos Agentes Cientifico Tecnolégicos, en el sentido de condicionar la financia-
cién publica otorgada al nimero de patentes solicitadas, se ha desatado una cierta
“pugna por la patente”.

Esto hace que la regulacion de la titularidad sea otro punto de friccion, llegando a
planteamientos “contra natura”, en los que la parte ejecutora reclama la titularidad
exclusiva a la parte contratante. La solucién pasa porque las citadas Administracio-
nes reconozcan como factor de mérito el nimero e importe de los contratos de
investigacion.

Finalmente, es un error habitual en los proyectos con ayudas institucionales, es
decir, financiados parcialmente con dinero publico, entender que los resultados de
todos los trabajos debe ser “de dominio publico”, impidiendo la consecucién de
cualquier DPI. Esto no es asi, y ademas contradice el sentido comun, puesto que
entonces muy pocas empresas concurririan (téngase en cuenta que ellas financian
parcialmente los trabajos). La propiedad de los DPI generados se regulara adecua-
damente en los contratos.
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Regulacion de la exclusividad

La exclusividad supone dar una ventaja competitiva a la parte contratante. Implica
una renuncia por parte de la parte ejecutora de ofrecer los mismos o similares servi-
cios a una empresa competidora de la contratante, durante unos afios desde la finali-
zacion de los trabajos.

La clave esta en acotar con la mayor precision posible el alcance de los trabajos y el
colectivo de competidores afectados. Si esto es asi, el perjuicio al ejecutor se mini-
miza, ya que éste puede hacer bien trabajos con la misma tecnologfa para otros secto-
res, 0 para competidores, pero en otras areas.

Existen dos supuestos basicos de trabajo. El primero es cuando la parte ejecutora no
tiene experiencia previa (“background”) en la tematica concreta objeto de la investiga-
cioén, aunque pueda tenerla en alguna competencia esencial horizontal capacitadora
(p-¢j. algoritmia, sistemas de control, etc.). En este caso, todo el acerbo que la parte
ejecutora obtendra sera unica y exclusivamente consecuencia del trabajo, por lo que
no procederia solicitar una contraprestacion.

En caso contrario, es decir, al contratar partes ejecutoras con experiencia demostrada
en las tematicas concretas, procede considerar una contrapres- tacion, en forma bien
de sobreprecio o de un compromiso de contratacion futuro en trabajos subsiguientes
que permitan al equipo seguir mante- niendo una actividad investigadora.

5.2 Gestion de los DPI generados

La gestion de los DPI, en particular las patentes, lleva asociadas las siguientes ac-
tuaciones:

¢ ]a solicitud.
¢ La respuesta a requerimientos de los examinadores de patentes.
* Las posibles ampliaciones.

* La revision previa a publicacion de la solicitud, que pudiera recomendar
una retirada de la solicitud, no difundiéndose la invencion.

¢ LLa defensa administrativa ante oposiciones previas a concesion.

* Los pagos en la primera concesion.
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* LLa extension a vias nacionales, etc., lo que implica traducciones, agentes,
corresponsales, etc.

¢ .a defensa ante solicitudes de nulidad.

* La justificacion de que el DPI se esté utilizando en la fabricacion de bienes
O servicios.

* El ejercicio de los DPI ante infracciones de terceros.
5.3 Financiacion de proyectos

Las ayudas a la I+D, bien directas (mediante créditos o subvenciones a fondo
perdido) o indirectas (via exenciones fiscales), s6lo aplicarian a la empresa como
parte financiadora de los trabajos de investigacién propios o subcontratados. Con
objeto de evitar un doble apoyo sobre el mismo hecho subvencionado, el centro
publico o privado de I+D, como parte subcontratada, debe renunciar a solicitar
estas ayudas.

Los DPI son de gran efectividad, si bien no son suficientes, a la hora de activar
una inversion en I+D en la contabilidad de una empresa, ya que deben acompa-
fiarse de un plan de negocio suficientemente sustentado. El valor tangible de la pa-
tente es la inversion del proyecto que la ha generado.

Sélo las partes contratantes pueden ser solicitantes de ayudas institucionales. En el
presupuesto presentado con objeto de recibir la ayuda, los trabajos de investiga-
cién bajo contrato figuran en el capitulo de “colaboraciones externas”.

Finalmente, ningun programa de ayudas puede exigir lo contrario a lo que se ha
venido planteando en este capitulo, en términos de confidencialidad, propiedad y
exclusividad, por lo que cualquier comentario de la parte ejecutora en este sentido
debiera estar soportado por el texto regulador de la convocatoria.

5.4 Caso real

Una primera recomendacion es que, en lo posible, se debe buscar una cierta sime-
tria relacional, es decir, trabajar con entidades de tamafio o complejidad similar.
Dicho de otra forma, evitar el David y Goliat, independientemente de si es cliente
o ejecutor de los trabajos de I+D.

El caso que se presenta es un caso real, si bien, al no estar concluido, por motivos de
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confidencialidad, no es posible dar los nombres reales de las empresas ni de las
tecnologias involucradas.

Un fabricante identifica un spin-off madrilefio que dispone de una tecnologia de
control patentada que nunca ha sido aplicada a su producto, y que pudiera aportar
determinada ventaja competitiva.

Se intenta lanzar un proyecto de incorporacién o adquisicion de tecnologia, en el
que participa el tecnélogo, con objeto de validar la aplicabilidad y los beneficios
derivados de la citada tecnologfa de control. Los trabajos del tecnélogo se presu-
puestan y se abonaran por parte del fabricante.

A la hora de solicitar presupuesto al tecnélogo para los trabajos de investigacion,
éste insiste en no empezar a trabajar hasta cerrar un acuerdo sobre las condiciones
de incorporacion de la tecnologia, en el caso en que el proyecto de investigacion
fuese exitoso. Se empieza hablando de royalties por maquina, pero después de in-
tensas negociaciones, se acaba pactando la compra completa del spin-off, con ob-
jeto de incorporar a su personal al Dpto. de I+D del fabricante. Con la
participacion de los abogados, asi como de los diversos accionistas del tecnélogo,
el proceso para la firma del acuerdo se dilata durante doce meses.

En estos casos, la ventaja es que, al no ser capaces de entrever el beneficio que la
tecnologia reportara al fabricante, y el tecnélogo partir de base cero, es posible
pactar unas condiciones mas ventajosas para €l primero, asi como establecer unos
minimos para determinar la tecnologia como interesante.

A continuacion, se inicia el proyecto de investigacion. Este se establece por fases,
en la que primero se validara la tecnologifa por simulacion, para posteriormente
probarla en el sistema de control del fabricante, aplicado a un emulador de su pro-
ducto, y finalmente se aplicaria a un prototipo en campo. Determinados requisitos
para mantener la tecnologfa opaca al fabricante durante las pruebas, complican los
trabajos, llegando el proyecto a durar un afio.

Si el resultado es exitoso, la inversion ya habra sido hecha, y sélo queda aplicar las
condiciones de compra previamente pactadas. En caso contrario, cada uno marcha
por donde ha venido, si bien todo el esfuerzo de negociacion realizado se pierde.

LLa conclusion es que es mejor no intentar cerrar todas las condiciones al principio,
sino intentar avanzar en el proyecto, para posteriormente intentar llegar a una
acuerdo, condicionado y en base a los resultados de las pruebas, que, en funcion de
como se disefien, puede que no sean accesibles por igual a ambas partes.
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EN CONSORCIO

La colaboracién basada en consorcio se pone de manifiesto cuando dos socios o
mas se comprometen a trabajar en conjunto para llevar a cabo una labor de inves-
tigacién y productiva o empresarial bajo un acuerdo multilateral.

El desarrollo de esta modalidad se lleva a cabo fundamentalmente dentro de los
Proyectos de Colaboracion, si bien también puede aplicarse mediante las denomi-
nadas Agrupaciones de Interés Econémico (AIE).

Una AIE es una sociedad mercantil, sin animo de lucro, que tiene por finalidad fa-
cilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios. Su obje-
tivo se limita exclusivamente a una actividad econémica auxiliar a desarrollar por
sus socios, quienes responderan subsidiaria o solidariamente por las posibles deu-
das de la agrupacion. Se entiende por actividad auxiliar aquella actividad que no
constituye la razon social de ninguna de las entidades juridicas que forman parte
de la agrupacion. En el ambito comunitario desempefia la misma funcion la fi-
gura de la Agrupacion Europea de Interés Econdmico, regulada por el Reglamento
(CEE) 2137/1985 del Consejo de 25 de julio, que en diversos apartados remite
o habilita a la legislacion de los Estados miembros para el desarrollo o conce-
sioén de sus propias previsiones.

Los Proyectos de Colaboracion estan configurados por agrupaciones de personas juri-
dicas, publicas o privadas, en consorcio y con caracter temporal, que se rigen por
un documento contractual que las regulan, y en el que se establece el funciona-
miento interno y se definen los elementos fundamentales de gestion. Dentro de
sus caractetisticas fundamentales se encuentran:

* No es una forma juridica sino una unién temporal, que suele disolverse
una vez que concluye el proyecto por el cual se ha constituido.

* No existe un formato nico para este tipo de consorcio, sino que cada
uno se conforma a través de acuerdos de contratos o convenios con

elementos especificos aunque también poseen similitudes entre si.

* Como parte del consorcio suelen participar organismos de investiga-
cion, ademas de empresas de titularidad puablica o privada.

6.1. Caracteristicas de los consorcios en funcion de la fuente de financiacion

La gestion de los DPI adquiere mayor importancia cuando se ponen en practica la
utilizacion directa o indirecta de los resultados para la creacién y comercializacion
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de un producto o procedimiento, o para la creacién o suministro de un servicio, a
través de licencias, derechos de uso y divulgacion de los resultados. En el caso de
las AIE, la co-titularidad de los socios permite previo acuerdo establecer contratos
de venta de derechos, licencias y cesiones.

Por otra parte, tanto para las AIE como para los Proyectos de Colaboracion, la
gestion de los DPI se rige y gestiona teniendo en cuenta los requisitos que propo-
nen los programas que financian proyectos de colaboraciéon basada en consorcios
como el Programa CENIT y el Fondo Tecnoldgico en Espafia, o los Programa
Marco de la Comisiéon Europea.

Programa CENIT

El Programa CENIT, cuyas siglas corresponden a Consorcios Estratégicos Nacio-
nales en Investigacion Técnica, contempla la financiacion de grandes proyectos in-
tegrados de investigacion industrial de caracter estratégico, gran dimension y largo
alcance cientifico-técnico, orientados a una investigacion planificada en areas tec-
nologicas de futuro y con potencial proyeccion internacional. El objeto de este
programa es la generacion de nuevos conocimientos que puedan resultar de utili-
dad para la creacion de nuevos productos, procesos o servicios o para la integra-
cion de tecnologias de interés estratégico, contribuyendo de esta manera a un
mejor posicionamiento tecnolégico del tejido productivo espafiol.

Para el desarrollo de estos grandes proyectos se requiere la formalizacién de un
consorcio o de una Agrupacion de Interés Econémico (AIE) constituidos como
minimo por dos empresas grandes o medianas, dos pequenas y dos organismos de
investigacion. La participacion global cuantitativa de los organismos de investiga-
cion ha de ser al menos del 25% del presupuesto total y podran participar en cali-
dad de entidad subcontratada por una o varias de las empresas participantes.

El Programa CENIT exige que los beneficiarios se formalicen como consorcio a
través de un documento contractual que incluya como minimo los siguientes as-
pectos:

* Distribucién de actividades y presupuesto.

* Acuerdos de confidencialidad.

* Propiedad de los resultados.

* Proteccion legal de los resultados (patentes).
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* Explotacién comercial futura de los resultados.
* Divulgacién publica de resultados.
Fondo Tecnolégico (FEDER)

El Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las Empresas - Fondo Tecnolo-
gico 2007-2013 es una partida especial de los fondos FEDER de la Unién Europea
dedicada a la promocién de la I+D+i empresatial en Espafia.

En la parte gestionada por el CDTI, el Fondo Tecnolégico esta orientado al apoyo
de proyectos de I+D tanto individuales como realizados por agrupaciones de em-
presas o consorcios. Para su ejecucion, el CDTT ha disefiado distintos instrumentos
en los que existe cofinanciacion FEDER/CDTI, de acuerdo con las exigencias co-
munitarias: los Proyectos Integrados y los Proyectos de Cooperacion Tecnoldgica entre Pymes, con
una duraciéon entre 2 y 4 afos.

Los Proyectos Integrades son grandes proyectos de I+D de caracter experimental, que
tienen como objetivo el desarrollo de tecnologias novedosas y como resultado una
planta piloto, un prototipo o un demostrador de impacto tecnolégico e industrial re-
levante para las regiones en las cuales se llevan a cabo.

Para participar en estos proyectos se requiere la formalizacion de una Agrupacion de
Interés Econémico (AIE) o consorcio constituido, como minimo, por tres empresas
auténomas de las cuales una de ellas ha de tener la consideracion de empresa grande
o, en su defecto, dos de ellas han de ser empresas medianas, debiendo participar al
menos una Pyme segin la definicion de la Comision Europea. Ademas, sera necesa-
ria la participacién de al menos un organismo de investigacion, formalizada bajo la
modalidad de subcontra- tacién por parte de la AIE o empresas del consorcio, en su
caso. La participacion de los organismos de investigacion en su conjunto debera ser
significativa, tanto cualitativa como cuantitativamente, debiendo superar el 10% del
presupuesto total aprobado.

Los Proyectos de Cooperacion Tecnoligica entre Pymes son proyectos de I+D de caracter ex-
perimental, dirigidos a resolver, mediante el uso de tecnologfas novedosas, proble-
maticas comunes de un determinado sector o area de actividad econémica, llegando
a implantaciones tecnologicas de demostracion en varias o en cada una de las em-
presas participantes. Estos proyectos deben suponer un avance tecnolégico e indus-
trial relevante para las regiones en que se lleven a cabo.
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Para ser beneficiario en este proyecto se requiere la formalizacion de una Agrupa-
cién de Interés Economico (AIE) o consorcio constituido, como minimo, por
cuatro empresas autbnomas, todas ellas con la consideracion de PYME, segin la
definicion de la Comision Europea. Junto a ellas podran participar otras empresas
adicionales, grandes o Pyme. Ademas, sera necesaria la participacion formalizada
de al menos un organismo de investigacion, en todo caso, bajo la modalidad de
subcontratacion por parte de la AIE o empresas del consorcio. La participacion
de los organismos de investigacién en su conjunto debera superar el 15% del pre-
supuesto total aprobado.

VII Programa Marco

El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la
I+D en la Unién Europea, teniendo como principal objetivo la mejora de la com-
petitividad mediante la financiaciéon fundamentalmente de actividades de investi-
gacion, desarrollo tecnolégico, demostracion e innovacion en régimen de
colaboracion transnacional entre empresas e instituciones de investigacion perte-
necientes tanto a los paises de la Unién Europea y Estados asociados como de
terceros paises.

Ademas de lo anterior, presta apoyo financiero a la mejora y coordinacion de las
infraestructuras de investigacion europeas, a la promocion y formacion del perso-
nal investigador, la investigacion basica y a la coordinacion de los programas na-
cionales de I+D y a la puesta en funcionamiento de plataformas tecnoldgicas
europeas (PTEs), concebidas para promover agendas estratégicas de investigacion
en sectores clave con el concurso de todos los actores implicados.

Dentro de sus caracteristicas fundamentales se encuentran:

* Enmarca actividades de I+D+i, especialmente proyectos para generar
nuevos o mejorados procesos, productos, servicios y tecnologfas con
impacto europeo con extension de las actividades de transferencia de
tecnologia y formacion a casi todas las actuaciones.

* Realiza otras actuaciones como movilidad, investigacion a largo plazo,
innovacion, infraestructuras, ciencia y sociedad, cooperacién internacio-
nal, etc.

¢ Las prioridades tematicas se realizan principalmente mediante proyec-
tos grandes de caracter finalista, proyectos normales o redes de excelen-
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cia para integrar capacidades de investigacion, puesta en comun de pro-
gramas y actividades de investigacién entre varios paises (ERANET,
Art 169), financiacion de grandes iniciativas tecnolégicas (JTI) en agru-
paciones publico-privada coordinadas por la industria.
Como parte de los principios generales de este programa, el articulo 171 plantea
que “La CE podra crear empresas comunes o cualquier otra estructura que se
considere necesaria para la correcta ejecucion de los programas de IDT” refirién-
dose a los consorcios. Dentro de las actividades y caracteristicas de los consorcios
relaciona:
* Cohesion econémica y social.
* Subsidiariedad.
* Valor anadido (1+1>2).

* Precompetitivo.

* Coordinacion de acciones (Planes Nacionales, EUREKA, COST,
ESA, etc).

* Difusion y explotacion de resultados.
* Formacién y movilidad.
* Iniciativas transnacionales (EFTA, Paises del Este, Mediterraneo).

Las diferentes formas de participar en un consorcio en el Programa Marco son las
siguientes:

Coordinador

Firma el Acuerdo de subvencion (contrato) con la CE, es responsable de la ges-
tion administrativa y de la coordinacion técnica del proyecto, y es el interlocutor
con la Comisiéon Europea (distribucion de los pagos y anticipo, informes, etc).

Participante

Se adhiere al Acuerdo de subvencién firmado entre el coordinador y la CE, es res-
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ponsable solidario del proyecto y tiene los derechos de explotacion y uso de los
resultados que genere.

Subcontratista
Presta servicios pagados al 100% por un socio y no tiene acceso a los resultados.
Usuario
Puede participar en cualquiera de las categorias anteriores. Ayuda a definir objeti-
vos en la fase inicial del proyecto y a comprobar la utilidad de los resultados me-
diante demostraciones finales.
Los diferentes participantes deben firmar un acuerdo previo donde se establecen:
¢ Las relaciones entre los participantes.
¢ La distribucion de las tareas.
* La financiacion y los anticipos de la CE.
* Los procedimientos administrativos y de resolucion de conflictos.
* Lla admision de nuevos socios.
* La explotacion de resultados.
Por otra parte, dentro de los criterios de seleccion de proyectos del VII Programa
Marco se encuentra el impacto potencial mediante la demostracion, difusion y

aplicacion de resultados, que incluye los siguientes puntos:

¢ Contribucion al impacto y a los beneficios esperados del programa de
trabajo.

¢ Valor afnadido europeo.

* Explotacion de resultados y la gestion de la propiedad intelectual e in-
dustrial.
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6.2. Propiedad y gestion de los DPI generados

Los DPI generados tienen su base en los resultados que se obtienen en la ejecu-
cién de un proyecto, sean susceptibles o no de ser protegidos por propiedad inte-
lectual, industrial, certificaciones especiales, etc.

En el caso de los Proyectos de Colaboracion la propiedad de los DPI queda defi-
nida en el Acuerdo de Consorcio partiendo del principio de copropiedad. Las
principales acciones y principios a considerar son los siguientes:

* Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.
* Derechos de Acceso.
* Confidencialidad.
* Difusion.
Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

Los derechos de propiedad industrial, los métodos de trabajo y el know-how per-
tenecientes a cualquiera de las Partes del Consorcio antes del comienzo de la cola-
boracién y, asimismo, aquellos que siendo propiedad de terceros hubieran sido
transferidos a una de las Partes, continuaran siendo propiedad de sus titulares y no
podran ser utilizados por las otras Partes fuera del ambito de colaboracion objeto
del presente convenio.

Como principio general, la Propiedad Industrial e Intelectual de un resultado del
Proyecto corresponde a la Parte que lo haya realizado. No obstante, cuando, a lo
largo del desarrollo del proyecto se haga una creacién conjunta, proyecto o trabajo
(resultado parcial), y mas de una Parte contribuya a ello, si la naturaleza del resul-
tado parcial es tal que no es posible separarlo en resultados asignables a cada una
de las Partes que han contribuido a su desarrollo, las Partes involucradas solicita-
ran, de forma conjunta, o a instancia de la Parte interesada, sin compensacion al-
guna para el resto de las partes no interesadas, la obtencién y/o mantenimiento
del derecho relevante.

Las Partes involucradas buscaran llegar a un acuerdo y fijar disposiciones para so-
licitar, obtener y/o mantener tal derecho tratando de contemplar todas las posibi-
lidades de forma independiente.
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La propiedad intelectual e industrial y, por tanto, los derechos de comercializacion
de los resultados, invenciones o patentes a que dé lugar la copropiedad seran com-
partidos por las Partes en la misma proporcion que su contribucion a los trabajos

realizados. Se distribuiran de igual manera los pagos en los que se pudiera incurrir
con ocasién del reconocimiento y/o defensa de tales derechos frente a terceros.

Cualquiera de las Partes podra transferir, previa autorizacion expresa de las otras
Partes manifestada por escrito, a terceros sus derechos de copropiedad y comer-
cializacion. No obstante, las Partes no vendedoras tendran derecho de adquisicion
preferente sobre la venta que habran de ejercitar en un plazo determinado a con-
tar desde la notificacién por la otra Parte de su intencion de vender, de la entidad
o persona a quien pretende transmitir y de las condiciones econémicas de la trans-
mision.

Si una de las Partes decide dejar de contribuir econémicamente a los costes de ob-
tencion o mantenimiento de una patente perdera los derechos que le correspon-
dan sobre la patente y las otras Partes, que asumen su parte del coste, licenciaran
la mencionada patente y la informacién asociada, asi como a percepcion de los ro-
yalties resultantes de la comercializacion, segun los porcentajes a que dé lugar la
nueva distribucion.

Los derechos sobre 1a comercializacion se entienden como derechos sobre los be-
neficios obtenidos de la misma. Las Partes colaboraran para hacer posible esta co-
mercializacion, aceptando que ninguna parte ejercera sus derechos sobre la
comercializacion para bloquear una iniciativa de aplicacion comercial o explota-
cion de la otra Parte.

Derechos de Acceso

Durante el desarrollo del Proyecto se pueden conceder entre las Partes, Derechos
de Acceso gratuitos al conocimiento y al know-how preexistente, y Derechos
Previos al resultado final, cuando sean necesarios para la realizacion de los traba-
jos relacionados con el Proyecto.

Las Partes se conceden entre si Derechos de Acceso al conocimiento y know-how
preexistente, cuando sean necesarios para la explotaciéon o uso de sus respectivos
resultados en los afos posteriores a la finalizacion del presente acuerdo, acor-
dando para ello la correspondiente contraprestacion econémica en términos razo-
nables y no discriminatorios.
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No obstante, antes de la firma del Acuerdo, cada Parte podra elaborar una lista
del conocimiento y know-how preexistente propio sobre el que quiere ejercer de-
recho de restriccion de acceso a las otras Partes. Esta informacién debe formar
parte del Acuerdo como anexo. En el caso de incorporaciéon de un nuevo partici-
pante, cualquiera de los participantes puede tener Derecho de Veto sobre el ac-
ceso a su propio conocimiento y know-how preexistente por parte del nuevo
participante.

El Derecho de Acceso se considera necesario siempre y cuando la no concesion
del mismo suponga que:

* En el caso de Derechos de Acceso concedidos para la ejecucion del
Proyecto, la realizacion de las tareas asignadas a la Parte destinataria
serfa imposible, comportaria un considerable retraso, o requeriria una
significativa financiacién adicional o recursos humanos.

* En el caso de Derechos de Acceso concedidos para el uso, el uso de
un elemento definido y material del propio conocimiento de la Parte
destinataria serfa técnicamente o legalmente imposible.

Cualquiera de los Derechos de Acceso otorgados no cubiertos estaria bajo el crite-
rio de la Parte poseedora y sujeto a los términos y condiciones que puedan ser
acordados entre las partes poseedoras y las receptoras.

Cuando una Parte sea incapaz de conceder los Derechos de Acceso que otra Parte
requiera razonablemente, bien debido a la existencia de derechos de terceros, o
bien por considerar que la peticion excede el objetivo y las tareas asignadas en vir-
tud del proyecto, lo notificara puntualmente a la otra Parte tras el recibo de la de-
manda de los Derechos de Acceso.

Cuando los trabajos sean realizados con la colaboracién de un tercero, entendiendo
como tal un subcontratista en el Proyecto, dicho tercero podtria requerir los Dere-
chos de Acceso al conocimiento de otra Parte que en caso de rechazar esta solicitud,
no podra hacerlo sin motivo, pudiendo, de buena fe, rechazar dicha peticion en base
al interés de negocio.

No obstante todas estas provisiones, cada Parte puede firmar una cooperacion
técnica o acuerdo de licencia con un tercero con respecto a su propio conoci-
miento. En tales circunstancias y a peticion de dicho tercero que entra en la coo-
peracion o acuerdo, la Parte concedera derechos no exclusivos para permitir tal
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cooperacion, llegando a un acuerdo sobre términos y condiciones, con tal de que
ningun interés legitimo de otra Parte se oponga a la concesion de tales derechos.

Cada Parte puede conceder a cada una de las otras Partes el poder de ampliar la
concesion de Derechos de Acceso a sus afiliados con las mismas condiciones y de
la misma manera que si tales afiliados fuesen Partes. De acuerdo con su considera-
cion de Parte, cada afiliado se comprometeria a mantener las estipulaciones sobre
confidencialidad y otras obligaciones aceptadas por las Partes bajo este Acuerdo
de Consorcio. En este sentido, se consideran entidades Afiliadas a una de las Par-
tes a aquellas empresas u organismos, pertenecientes a un grupo de empresas o a
otro organismo, respectivamente.

En caso de cese de un Afiliado, cualquier Derecho de Acceso concedido al mismo,
respecto al conocimiento o el know-how preexistente, caducara. Sin embargo, la in-
formacion, entendida como el conocimiento que ha sido incorporado por dicho
Afiliado a sus productos o servicios, asi como el que ha integrado con su propio co-
nocimiento, podra seguir siendo utilizado, en el modo en que se venia utilizando, por
el Afiliado. En este caso, a peticion del Afiliado, la Parte le concedera licencias no ex-
clusivas bajo los derechos de propiedad intelectual e industrial de dicha Parte sujeto
a los términos y condiciones que se acuerden con tal de que ninguno de los intereses
legitimos se vean afectados.

Confidencialidad

Cada Parte pondra a disposicion de las otras Partes, aquella informacion previa
de elaboracién propia que pueda ser necesaria o relevante para la ejecucion del
Proyecto, y que sera considerada confidencial. Normalmente, se excluye de este
apartado el know-how preexistente propio sobre el que se ejerza derecho de res-
triccion de acceso a las otras Partes.

Como norma general, cada una de las Partes se compromete a no difundir, bajo
ningun aspecto, las informaciones empresariales, institucionales, cientificas o téc-
nicas pertenecientes a las otras Partes, a las que hayan podido tener acceso en el
marco de su colaboracion en virtud del Acuerdo de Consorcio, siempre que esas
informaciones no sean de dominio publico.

Toda la informacion generada bajo el marco y como consecuencia del Acuerdo de
Consorcio sera tratada por las Partes como confidencial, no pudiendo ser divul-
gada sin el previo consentimiento por escrito de todas las Partes. En este caso es
necesario definir un periodo de confidencialidad.
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Difusion

La divulgacion de informacion sobre resultados del Proyecto a terceros, inclu-
yendo la autorizacion para la publicacién de informes, articulos en revistas cienti-
ficas, tesis doctorales o cualquier otro tipo de publicacion, por una de las Partes, o
sus Afiliados, o sus Subcontratas, necesitara el consentimiento mutuo de las Partes
participantes en el trabajo divulgado y siempre del lider del consorcio. Para ello se
deben tener en cuenta los siguientes criterios:

* El efecto que dicha publicaciéon pueda tener sobre la presentacion de
posibles solicitudes de patente.

* Que lo divulgado contravenga lo establecido en el Acuerdo de Consor-
cio y especialmente la Orden ITC/2143/2006, de 30 de junio de 2006,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se regulan
las bases, el régimen de ayudas y la gestion del Programa CENIT.

Tanto en publicaciones como en patentes se debe respetar siempre la mencion a
los autores del trabajo. En cualquiera de los casos de difusion de resultados se
hara siempre referencia especial al Proyecto y al programa CENIT por la financia-
cion del trabajo divulgado.

6.3 Caso real: El proyecto WINDLIDER 2015

Gamesa y Alstom-Ecotécnia, dos de los fabricantes de aerogeneradores lideres
del mercado espafiol, encabezan el consorcio Windlider 2015, constituido para
acometer un proyecto de investigacion industrial, cuyo fin es mantener a Espafia
en el liderazgo tecnolégico en energia edlica. Completan el consorcio destacados
fabricantes de componentes edlicos y varias pequenas empresas del sector.

Windlider 2015 obtendra el primer modelo en su clase para la simulacion integral
de un gran aerogenerador y que reproducira su comportamiento en conjuncion
con el viento, el terreno y la red eléctrica. El modelo se validara y ajustara me-
diante el ensayo de aerogeneradores completos y componentes criticos (generado-
res, multiplicadora, convertidores, bastidores, sistema de orientacion, etc.) de
potencias cercanas a los 5 MW. De esta manera se podra extrapolar su funciona-
miento a potencias superiores a los 10 MW.

El principal objetivo de esta iniciativa de investigacion es dominar el disefio de
grandes aerogeneradores, reduciendo el tiempo para su lanzamiento al mercado e
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incrementando la madurez de las primeras series, condiciones esenciales para lide-
rar el mercado a partir del 2015.

Los calculos realizados indican que si un mejor disefio permitiese aumentar un 1%
la generacion del parque edlico espafiol instalado en el 2010, la produccion eléc-
trica adicional obtenida tendria un valor de 200 millones de euros.

Windlider 2015 fué una de las 16 iniciativas merecedoras de apoyo por el pro-
grama de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigacion Tecnoldgica
(CENIT), uno de los pilares de la iniciativa del Gobierno espafiol INGENIO
2010, en su primera convocatoria del 2005. Cuenta con un presupuesto total apro-
bado de 28,5 millones de euros hasta el afio 2009, sera apoyado mediante una sub-
vencion a fondo perdido de 13 millones de euros durante el periodo 2006-2009.

Como el resto de los proyectos Cénit, tiene la estructura de un consorcio, y se re-
gula mediante un Acuerdo de Consorcio que vincula a los socios, y una serie de
contratos mercantiles que vinculan a éstos con una serie de contratistas tecnologi-
cos, la mayorfa de ellos denominados “Organismos de Investigaciéon”. En este
proyecto, la contratacion a éstos es cercana al 50%, superando el minimo del 25%,
por lo que la ayuda recibida practicamente en su totalidad se destina a éstos, rete-
niendo las empresas los resultados de los trabajos realizados por éstos.

Asi, Gamesa dispone de un presupuesto aprobado de 21 millones de euros y una
subvencion de casi 10 millones de euros. Esta compafifa, que coordina el proyecto,
contratara externamente actividades de investigacion por importe de 12,2 millones
de euros.

La forma en cémo los DPI han sido regulados a satisfaccion de ambas empresas
es la siguiente:

Ambos fabricantes persiguen disponer de un modelo de simulacion adaptado a
sus tecnologias y aerogeneradores presentes y futuros.

En una primera fase, estas empresas se coordinan para que algunas partes del mo-
delo sean compartidas y dispongan de una arquitectura comun. En una segunda,
implementan médulos especificos de cada fabricante, respondiendo a ciertas es-
trategias de simulacion y a determinados algoritmos y no se comparten, ya que co-
rresponden a componentes concretos y reales de cada fabricante. Ademas, este
enfoque dual permite determinar cual es la aproximacion numérica mas idénea en
cada caso.
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Por ejemplo, existiran médulos para simular el viento, el efecto del terreno, el con-
junto de las palas o rétor, la estructura, la multilplicadora, el generador, el control
de la maquina, etc. Y estos modulos se multiplican a su vez en los dominios meca-
nicos, estructurales, eléctricos, aerodinamicos, etc. El modelo es la plasmacion del
conocimiento que cada fabricante tiene sobre como cree que se comporta cada
elemento.

Por otra parte, especimenes de algunos componentes (multiplicadoras, generado-
res, convertidores, aerogenerador completo) se someten a ensayos en bancos o en
campo, respectivamente, y ciertos parametros y valores se miden durante los mis-
mos.

En una tercera, los modelos se alimentan con datos de entrada que representan las
condiciones de los ensayos.

En una cuarta, se contrastan los resultados de la simulacion (datos de salida) con
los datos empiricos de los ensayos. Las discrepancias dan pistas sobre donde el
modelo debe de seguir siendo ajustado. Una vez que los ajustes llegan a un limite
asintotico, se concluye cual de las estrategias de simulacion era la mas acertada, es
decir, la que mejor representa el comportamiento.

El fabricante no exitoso en cada caso, es decir, el que estaba mas errado en su co-
nocimiento del comportamiento de cada elemento, repite el médulo aplicando la
estrategia mas acertada, la de su colega.

En resumidas cuentas, se acotan con precision las partes comunes, propias y qué
se debe compartir: La estrategia de simulacion, pero no el médulo que simula el
componente del otro fabricante.

En los tres afios de proyecto, no se ha dado ningin problema en el ambito de los
DPL

Como se puede comprobar, una buena concepcion o disefio del proyecto es clave
para evitar conflictos o fricciones. Como es habitual, es rentable invertir tiempo y
esfuerzo en la fase de disefio para evitar ineficiencias y costes de no calidad en la
fase de ejecucion.
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7. MODALIDAD DE COMERCIALIZACION
DE TECNOLOGIA

7.1. Propiedad de los DPI generados

Se entiende por comercializacion de la tecnologia aquella modalidad de transferen-
cia de tecnologia mediante la cual el Centro Puablico de Investigacion pone a dispo-
sicion de las empresas los resultados de la investigacion propia y el conocimiento
generado por dicho Centro, con lo cual se proporciona un retorno econémico para
el Centro que compense el coste del proceso investigador v, a la vez, se logra que
los resultados de la investigacion lleguen a la sociedad. De este modo aumenta la
capacidad innovadora de las empresas, y se produce un mayor crecimiento econo-
mico y mayor bienestar social.

El centro puablico de investigacion debera, pues, detectar la demanda y explorar
los mercados para poder ajustar su oferta de tecnologia a las necesidades de la so-

ciedad.

En la modalidad de comercializacion de la tecnologia la empresa adquiere una licen-
cia sobre los derechos generados por un Centro Publico de Investigacion, por lo que
la titularidad de los derechos y su gestion pertenecen a éste. Se trata, pues, de licen-
ciar los resultados o conocimientos propios generados en el ambito publico.

En el caso concreto de las invenciones (patentes y modelos de utilidad) la Ley de
Patentes espafiola dispone, en su Articulo 10.1, que “el derecho a la patente perte-
nece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que
el Derecho reconoce”. La normativa sobre invenciones laborales recogida en la
Ley de Patentes (Titulo IV, Articulos 15 al 20) se fundamenta en considerar que el
contrato entre trabajador y empresario, o su relacion de trabajo o de servicios,
pueden suponer una transmision de determinados derechos del trabajador al em-
presario, que le ha retribuido por su trabajo y le ha facilitado los medios precisos
para desarrollar la invencion.

El Articulo 15.1 de la Ley de Patentes establece que una invencion laboral perte-
nece al empresario cuando es fruto de una actividad de investigaciéon que consti-
tuye, implicita o explicitamente, el objeto de su contrato de trabajo y se produce
durante la vigencia de ese contrato.

En cuanto a las invenciones realizadas en el ambito del sector publico, el Articulo
20 de la Ley de Patentes sefiala que las normas sobre invenciones laborales son
aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades
Auténomas, Provincias, Municipios y demas Entes Publicos, sin perjuicio de lo
previsto para estos otros casos:

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Proyectos Tecnoldgicos
59 I de Cooperaciin Piiblico-Privada



7. MODALIDAD DE COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA

Profesores de la Universidad

¢ Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas
por el profesor como consecuencia de su funcioén de investigacion en la
Universidad y que pertenezcan al ambito de sus funciones docente e in-
vestigadora. Toda invencion de este tipo debe ser notificada inmediata-
mente a la Universidad por el profesor autor de la misma.

* Bl profesor tendra, en todo caso, derecho a participar en los beneficios
que obtenga la Universidad de la explotacion o de la cesiéon de sus dere-
chos sobre las invenciones mencionadas. Correspondera a los Estatutos
de la Universidad determinar las modalidades y cuantia de esta partici-
pacion.

¢ La Universidad podra cederle al profesor la titularidad de las invenciones
realizadas por ¢él, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclu-
siva, intransferible y gratuita de explotacion. Cuando el profesor obtenga
beneficios en estos casos, la Universidad tendra derecho a una participa-
cion en los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad.

¢ Cuando el profesor realice una invencién como consecuencia de un
contrato con un ente privado o publico, el contrato debera especificar a
cual de las partes contratantes correspondera la titularidad de la misma.

Personal investigador de entes publicos de investigacion

El Articulo 20 de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que el régimen
juridico de las invenciones realizadas por los profesores de la Universidad pueda
ser aplicado a las invenciones del personal investigador de los entes publicos de
investigacion, habilitando al Gobierno para la regulacion de las modalidades y
cuantfa de la participacion del personal investigador de estos entes en los benefi-
cios que se obtengan de la explotacion o cesion de los derechos sobre las inven-
ciones realizadas.

El Real Decreto 55/2002, que regula la explotacién y cesion de invenciones realiza-
das en los entes publicos de investigacion, afecta a las investigaciones realizadas por
el personal investigador al servicio del Consejo Superior de Investigaciones Cienti-
ficas (CSIC), del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nologicas (CIEMAT), del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial “Esteban
Terradas” (INTA), del Instituto Nacional de Investigacién y Tecnologia Agraria y
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Alimentaria (INIA), del Instituto Espafiol de Oceanografia (IEO), del Instituto
Geologico y Minero de Espana (IGME) y del Instituto de Salud Carlos III. Dicho
Real Decreto también es aplicable a las invenciones realizadas por el personal inves-
tigador del Instituto de Astrofisica de Canarias, el Canal de Experiencias Hidrodi-
namicas de El Pardo, el Centro Espafiol de Metrologfa y el Centro de Estudios y
Experimentacion de Obras publicas, sin perjuicio de lo dispuesto en sus regimenes
estatutarios.

En dicho Real Decreto se establece que la titularidad de las invenciones realizadas
por el personal investigador como consecuencia de las actividades realizadas en el
ambito especifico de sus funciones corresponde a los organismos publicos de in-
vestigacion.

El personal investigador que realice cualquier invencion estara obligado a comuni-
car inmediatamente tal circunstancia al Director o Presidente del Organismo, una
vez obtenidos los correspondientes resultados.

El organismo, en el plazo de 3 meses desde la comunicacion, debera evaluar la in-
vencion de que se trate y comunicar al autor o autores de la misma si se compro-
mete a mantener los derechos sobre aquélla. En el caso de que el organismo se
comprometiera a mantener los derechos, estara obligado a presentar la solicitud de
patente en el plazo maximo de 1 mes. Durante ese plazo de 3 meses de evaluacion
no podra publicarse el resultado de una invencion susceptible de ser patentada.

Cuando el organismo publico de investigacion opte por no mantener los derechos
sobre la invencion, el autor o autores de la misma podran presentar la solicitud de

patente. En todo caso, el organismo publico de investigacion tendra derecho a una
licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacion.

Cuando el personal investigador realice una invencién como consecuencia de un
contrato o convenio suscritos por cualquiera de los organismos publicos de investi-
gacion a los que se refiere el Real Decreto 55/2002, con un Ente publico o privado,
el contrato o convenio debera especificar a quién corresponde la titularidad y bene-
ficios de la misma.

En cuanto a los posibles derechos sobre propiedad industrial de los becarios de in-
vestigacion, se estara a lo que disponga la correspondiente convocatoria de la beca.

Por tanto, en la modalidad de comercializacion de la tecnologia la titularidad de los
derechos pertenece al Centro Publico de Investigacion, ya sea una Universidad o
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un organismo publico de investigacion, al ser fruto de una actividad de investiga-
cién que constituye, implicita o explicitamente, el objeto del contrato de trabajo
del autor de la invencion.

El Centro Publico de Investigacion mantiene la titularidad de los derechos de propie-
dad industrial e intelectual para conceder licencias a la empresa o empresas interesa-
das en utilizar la tecnologfa protegida por dichos derechos. De este modo mantiene el
control de los derechos, incluso en el caso de otorgar licencias exclusivas.

Por tanto, no se contempla en esta modalidad la cotitularidad con dichas empresas
de los derechos generados, pues son resultado de la investigacion propia del Cen-
tro Pablico de Investigacion, realizada con sus propios fondos o con fondos pro-
cedentes de subvenciones de las administraciones publicas. No es, pues, habitual
que la empresa licenciataria pueda compartir la titularidad de esos derechos.

La titularidad de los derechos por parte del Centro Publico de Investigacion es un
estimulo para la especializacion y gestion de las actividades relacionadas con la
transferencia de tecnologfa dentro del propio Centro.

Por otro lado, la Ley Organica de Universidades, en su Articulo 41.2 g), reconoce la
necesidad de la vinculacién entre la investigacion universitaria y el sistema produc-
tivo, a través de la creacion de empresas tecnologicas surgidas a partir de la activi-
dad universitaria, en cuyas actividades podra participar el personal docente e
investigador de las universidades.

Asimismo, la Ley de Investigacion Cientifica y Tecnoldgica expone en su Arti-
culo 18 que “e/ Gobierno podri autorizar a los organismos piiblicos de investigacion a crear
0 participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto sea la realizacion de alguna de
las siguientes actividades:

a) La investigacion cientifica, el desarrollo o la innovacién tecnolégica.

b) La explotacién de patentes de invencion y, en general, la cesion y ex-
plotacion de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovacio-
nes, de los conocimientos cientificos y de los resultados obtenidos y
desarrollados por el organismo.

d) La prestacion de servicios técnicos relacionados con los fines propios
del organismo.”
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En el cuadro siguiente se indican el nimero de spin-off de origen universitario y de
licencias para la explotacion de patentes en el ambito universitario. Se observa una
evolucion creciente en el numero de spin-gff, lo que da una idea de la importancia que
esta tomando la creacion de spin-gff como mecanismo para la explotacion comercial
del conocimiento generado en las universidades publicas espafiolas. La creacion de
spin-off supone, por tanto, una alternativa real a la comercializacion de tecnologfa me-
diante licencias.

TABLA 2. NUMERO DE SPIN-OFF Y DE CONTRATOS DE LICENCIAS EN UNIVERSIDADES
ESPANOLAS (2001-2006)

Aflo 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Numero de spin-off creadas en el ambito
universitario espafiol. 39 65 87 90 88 143

Numero de contratos de licencia firmados
por las universidades espafiolas. 50 53 78 143 106 192

Fuente: Encuesta RedOTRI 2007

En esta modalidad de colaboracién mediante comercializacion de tecnologfa las re-
comendaciones practicas para el Centro Publico de Investigacion van orientadas
hacia el aseguramiento de que los resultados susceptibles de proteccion le sean noti-
ficados a tiempo por parte de los investigadores, con el fin de evitar que posibles di-
vulgaciones o publicaciones externas puedan destruir la novedad de los posibles
derechos que se generarfan. Para ello serfa aconsejable acometer una serie de actua-
ciones:

* Adecuada formacion basica sobre propiedad industrial e intelectual en los
investigadores.

* Establecer canales de comunicacion fluida entre los investigadores y el 6r-
gano responsable del Centro de gestionar los derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual.

* Agilizar el proceso de estudio y evaluacion de las invenciones, una vez
notificadas por los investigadores.

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Proyectos Tecnoldgicos
63 I de Cooperaciin Piiblico-Privada



7. MODALIDAD DE COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA

7.2. Gestion de los DPI generados

Fases del procedimiento para la proteccion y la gestion de los resultados pro-
pios de la investigacion

La Estructura de Interfaz del Centro Publico de Investigacion (normalmente, la
OTRI) sera la unidad responsable de establecer un procedimiento para gestionar
los derechos de propiedad industrial e intelectual generados en las actividades pro-
pias de investigacion.

De manera orientativa, se pueden establecer las siguientes fases dentro del proce-
dimiento para la proteccion y la gestion de los resultados propios de la investiga-
cién de los Centros Publicos de Investigacion:

1.- Fase preliminar

Deteccion de los trabajos que puedan originar resultados de posible interés indus-
trial y comercial, y que sean susceptibles de proteccion por derechos de propiedad
industrial e intelectual. ILa deteccion de estos trabajos se puede lograr por varias
vias:

¢ Comunicacion del equipo investigador a la Estructura de Interfaz (por
ejemplo, mediante formularios normalizados).

* Seguimiento de los equipos de investigacion por parte de la Estructura
de Interfaz.

Esta fase concluye con un contacto preliminar entre la Estructura de Interfaz y el
equipo investigador, cuyo objetivo es lograr una primera impresion sobre la posi-
ble proteccion de los resultados obtenidos, y decidir si se comienza el proceso de
proteccion de dichos resultados.

2.- Fase de proteccion de la materia susceptible de generar derechos de
propiedad industrial e intelectual

Una vez decidido que se desea seguir adelante con el proceso de proteccion, se lle-
van a cabo una serie de actividades, algunas de las cuales pueden requerir el apoyo
de un Agente de la Propiedad Industrial o bien realizarse por el personal de la Es-
tructura de Interfaz, en funcion del grado de especializacion de éste. Estas actividades
podrian ser las siguientes:
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* BElaboracion, por parte del equipo investigador, de un informe o docu-
mento descriptivo de la invencién y de las caracteristicas innovadoras que
se desea proteget.

* Realizacion de una busqueda de anterioridades, con el fin de obtener los
documentos del estado de la técnica mas relacionados con el objeto de la
invencion. Esta busqueda la puede efectuar:

- El propio personal de la Estructura de Interfaz.
- Un Agente de la Propiedad Industrial.

- La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, mediante sus Servicios de In-
formacion Tecnologica.

* Comparacion del estado de la técnica con la invencién y estudio sobre no-
vedad y actividad inventiva, con el objeto de tomar la decisiéon sobre si se
va a proteger o no. En su caso, la comparacion con el estado de la técnica
puede servir para decidir la modalidad apropiada de proteccion para la in-
vencion (patente o modelo de utilidad).

* Si se decide seguir adelante con la proteccion del resultado de la investiga-
cion, el siguiente paso serfa la elaboracion del documento de patente (me-
moria descriptiva, reivindicaciones y, en su caso, dibujos). Para ello, el
personal de la Estructura de Interfaz estara en comunicacion con los in-
ventores y puede requerir los servicios de un Agente de la Propiedad In-
dustrial.

* Presentacion de la solicitud de patente: previamente se decide la via de
proteccion (espafiola, europea, PCT). A este respecto es importante tener
en cuenta que las Universidades Puablicas espafiolas estan exentas del pago
de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes y modelos de utilidad

espafioles, asi como de las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes via
PCT.

* Tramitacion de la solicitud de patente: durante la tramitacion de la solici-
tud, los inventores y el personal de la Estructura de Interfaz (en su caso,
con la ayuda de un Agente) estaran en contacto para cumplir con los dife-
rentes tramites (contestaciones a posibles suspensos y/o oposiciones, pre-
sentacion de observaciones al Informe sobre el Estado de la Técnica,
modificacion de las reivindicaciones, etc.).
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* Decision de extender a otros paises la solicitud inicialmente presentada:
dentro del afio de prioridad, la solicitud de patente presentada inicial-
mente como solicitud espafiola o europea podra extenderse a otros pai-
ses. En el caso de haberse presentado una solicitud internacional PCT
como solicitud prioritaria, podra extenderse dentro del afio de prioridad a
aquellos paises que no sean miembros del Tratado PCT.

* Mantenimiento de la patente: en funciéon de los mercados potenciales
para la invencion, la Estructura de Interfaz decidira en qué paises se man-
tiene la patente (con el consiguiente pago de tasas de mantenimiento, en
su caso) y en cuales puede pasar al dominio publico. Esta actividad tam-
bién puede subcontratarse, aunque es conveniente que la Estructura de
Interfaz tenga una base de datos actualizada.

3.- Fase de estudio de la viabilidad de la patente y ofrecimiento de la misma

Esta fase puede solaparse con la anterior, debido a los plazos que habitualmente
se manejan durante la tramitacion de las solicitudes de patente.

Se realizara un estudio técnico-econémico, que puede ir asociado a un estudio de
mercado y a un plan de comercializaciéon de la tecnologia generada, con el fin de
ofrecer licencias de la invencion a las empresas que puedan estar interesadas en
ella en los diferentes paises. Se pondra especial énfasis en el analisis financiero y
de rentabilidad, asi como en determinar las ventajas técnicas y comerciales en re-
lacion con la tecnologia existente.

Dicho estudio técnico-economico tendra en cuenta la situacion de la solicitud de
patente y la relevancia de las anterioridades encontradas para decidir si es viable
continuar con la tramitacion y realizar inversiones en sus extensiones internacio-
nales. Asimismo, la existencia de empresas interesadas en comercializar la inven-
cién puede ser un factor decisivo para continuar con el proceso.

Es importante destacar la importancia de los propios investigadores para identifi-
car cuales son las empresas que pueden estar interesadas en una tecnologfa con-
creta y los contactos necesarios de dichas empresas.

También es muy importante en estas fases finales orientar los resultados de la
investigacion al mercado, con el fin de hacerlos mas atractivos para las empresas
o adaptarlos a sus necesidades reales.

Asimismo, durante esta fase el Centro Publico de Investigacion podra realizar
actuaciones encaminadas a facilitar la explotacion de los resultados protegidos
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por derechos de propiedad industrial e intelectual. Por ejemplo, podra financiar
o buscar financiacién para la realizacién de prototipos de la invencion, de lotes
piloto, la presentacion de los resultados en ferias y exposiciones y las actividades
de promocion y difusion.

Destaca el hecho de que, administrativamente, no existen restricciones de nin-
gun tipo sobre la nacionalidad de las empresas receptoras, asi como sobre la va-
loracién econémica que se otorga a los DPI a comercializar, que pudiera servir
de referencia en la negociacion. Es decir, la libertad de accion es absoluta. Te-
niendo en cuenta que los proyectos de investigacion que generaron estos DPI
contaron con destacada ayuda publica, se pudiera considerar que se trata de pa-
trimonio publico, por lo que serian recomendables unas ciertas directrices y
algun tipo de supervision para optimizar el rendimiento de los citados DPI.

4.- Fase de negociacion del contrato de licencia

Una vez ofrecida la patente a los posibles licenciatarios, se negocian las condicio-
nes de la licencia de explotacion. Las condiciones resultantes del proceso de
dicha negociacion se plasman en un contrato de licencia.

Dicho contrato debe recoger clausulas que limiten las facultades, el ambito terri-
torial, el tiempo, el caracter exclusivo o no de la licencia, las regalias y el periodo
maximo de inicio de explotacion de la patente.

La negociacion la puede llevar a cabo el personal especializado del Centro Pu-
blico de Investigaciéon o bien un profesional externo, como un abogado o un
Agente de la Propiedad Industrial con experiencia en licencias y negociacion de
las mismas.

5.- Fase de seguimiento del contrato de licencia

La Estructura de Interfaz realizara, tras licenciarse los derechos, un control y se-
guimiento de las obligaciones recogidas en el contrato. El Articulo 75.2 de la
Ley de Patentes establece que ‘podrin ser ejercitados los derechos conferidos por la pa-
tente o por la solicitud de patente frente a un licenciatario que viole alguno de los limites de su
licencia” en lo referente a las facultades licenciadas o al territorio objeto de la li-
cencia.

En el caso de licencias a empresas situadas en otros paises, puede ser aconsejable
recibir pagos fijos a recibir pagos variables ligados al volumen de las ventas del
producto.
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Asimismo, la Estructura de Interfaz debera ser responsable de las revisiones y re-
novaciones del contrato de licencia.

Recomendaciones para la puesta en marcha de un programa para comerciali-
gacion de tecnologias

Le Estructura de Interfaz puede llevar a cabo las siguientes actividades para co-
menzar a implantar un programa de comercializacion de las tecnologias propias:

* Eleccion de las areas tecnoldgicas de mayor interés en las que se em-
piece a implantar el programa.

* Presentacion del programa a los investigadores de estas areas.

* Entrevistas con los investigadores, para conocer con mas detalle los tra-
bajos de investigacion que estan realizando.

¢ Clasificacion de las tecnologias segun su potencial de comercializacion
a corto plazo.

* Elaboracion de documentos técnico-comerciales de las tecnologfas con
mayor potencial de comercializacién a corto plazo.

* Busqueda de empresas de esas areas potencialmente interesadas en di-
chas tecnologfas.

* Envio de los documentos técnico-comerciales de las tecnologias a las
empresas de interés.

Recomendaciones para las empresas como licenciatarias

En la modalidad de comercializacion de la tecnologia la empresa adquiere una licen-
cia sobre los derechos generados por un Centro Publico de Investigacion, por lo
que la titularidad de los derechos y su gestiéon pertenecen a éste. No obstante, la
empresa, en su papel de licenciataria de derechos de propiedad industrial e intelec-
tual, también debe tener en cuenta una serie de pautas.

Asi, el Articulo 76.1 de la ley de Patentes reconoce a los licenciatarios el derecho a
recibir el “know-how” necesario relacionado con la patente, al establecer que
“Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una
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licencia sobre las mismas, esti obligado a poner a disposicion del adquirente o del licenciatario los
conocimientos técnicos que posea_y que resulten necesarios para poder proceder a una adecnada
explotacion de la invencion”.

No obstante lo anterior, en el contrato de licencia se pueden pactar las asistencias
complementarias que se quieran otorgar.

Sera, pues, tarea de la empresa asegurarse de que ha recibido correctamente del Centro
Publico de Investigacion los conocimientos técnicos que necesite para poder explotar
la invencion.

Por otro lado, el Articulo 76.2 de la Ley de Patentes establece que “¢/ adguirente o li-
cenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estard obligado a adoptar las medidas
necesarias para evitar su divulgacion”.

Por lo tanto, la empresa debera tener un sistema de gestion de la documentacion que le
permita mantener un acceso restringido a dichos conocimientos secretos transmitidos
durante la transferencia de la tecnologfa.

7.3. Financiacién de proyectos: efecto de las ayudas institucionales

Los Centros Publicos de Investigacion realizan sus proyectos de investigacion de ma-
nera planificada y los financian con fondos propios o procedentes de ayudas institu-
cionales.

De acuerdo con la Disposicion Adicional duodécima de la Ley de Investigacion Cien-
tifica y Tecnologica, en el marco de los procedimientos de concesion de ayudas del
plan Nacional de Investigacion Cientifica, Desarrollo e Innovacion Tecnoldgica,
“Serdn preceptivos y determinantes, con los efectos previstos en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo
Comtiny, los informes del Centro para el Desarrollo Tecnoldgico e Industrial (CDTI) y de la
Agencia Nacional de Evalnacion y Prospectiva (ANEP).”

Es de destacar también las convocatorias que, anualmente desde el afio 2006, viene
emitiendo la OEPM relativas a la concesion de subvenciones para el fomento de las
solicitudes de patentes en el exterior. Estas ayudas, de las que también son benefi-
ciarios las Universidades y los Organismos Publicos de Investigacion espafioles, cu-
bren parte de los costes de las solicitudes de patente en el extranjero, utilizando la
via nacional de los distintos paises, la via europea a través de lo previsto en el Con-
venio de Patente Europea (CPE) o la via del tratado de Cooperacioén en materia de

patentes (PCT).

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Proyectos Tecnoldgicos
69 | de Cooperaciin Piiblico-Privada



7. MODALIDAD DE COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA

Requisitos de las solicitudes

* Que la solicitud en el extranjero tenga como prioridad una solicitud de
patente o modelo de utilidad presentada en la OEPM.

* Que se trate de una solicitud PCT presentada ante la OEPM, en calidad
de Oficina Receptora, o bien de otras solicitudes nacionales en terceros
paises o regionales que se beneficien del caracter prioritario de la solici-
tud PCT presentada ante la OEPM como Oficina Receptora.

* Que se trate de una solicitud de patente europea presentada ante la
OEPM, o bien de otras solicitudes nacionales en terceros paises o regio-
nales que se beneficien del caracter prioritario de la solicitud de patente
europea presentada ante la OEPM.

Conceptos subvencionables

* Tasas abonadas por la tramitacién de solicitudes ante las oficinas nacio-
nales o regionales de patentes, en el marco de procedimientos nacionales
o regionales, hasta la concesion, en su caso, incluida ésta, asi como las
tasas ligadas a la presentacion o publicacion de las traducciones necesa-
rias para validar las patentes concedidas.

* Gastos de traduccion de las solicitudes de patente o de modelos de utili-
dad o de las patentes o modelos de utilidad, siempre que su objeto sea
presentar las mismas dentro de un procedimiento de concesion. Sélo se
subvencionara la traduccion de una solicitud de patente por cada idioma.

* Tasas abonadas en el marco del procedimiento internacional PCT
cuando se utilice ]a OEPM como Oficina Receptora, Administracion
de Busqueda Internacional o Administraciéon de Examen Preliminar In-
ternacional.

LLa dltima de estas convocatorias (correspondiente al ano 2008) fue publicada en el
BOE del 25 de marzo de 2008 como ORDEN ITC/643/2008, de 7 de matrzo,
por la que se regulan las bases de la concesion de subvenciones para el fomento
de las solicitudes de patentes en el exterior por la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas.

Las ayudas a la extension de las solicitudes de patentes en el exterior suponen un in-
centivo para las Universidades y los Organismos Publicos de Investigacion espafoles,
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ya que les permiten acceder a nuevos mercados con potenciales licenciatarios. Por
tanto, dichas ayudas pueden ayudar a decidir la extension territorial de sus invencio-
nes a otros paises donde todavia no haya contactos con posibles licenciatarios, o
donde dichos contactos se encuentren en un estado preliminar.

7.4. Caso real

A continuacion se expone un caso real de buenas practicas de transferencia de tecno-
logfa en la modalidad de comercializacion de tecnologfa bajo licencia.

Entidades participantes

* Universidad Politécnica de Madrid (Departamento de Produccion Vegetal
de la ETSI Agronomos).

* Aeropuertos Espafoles y Navegacion Aérea (AENA).

* MACROFITAS S.I.
Tecnologia licenciada
Procedimiento para depuracion de aguas residuales y vertidos contaminantes, que fue
objeto de un proyecto de investigacion realizado por el Departamento de Produccion
Vegetal de la ETSI Agrénomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), den-
tro de la linea de investigacion de depuracion biologica de aguas residuales.
Datos correspondientes a la patente licenciada
N° de solicitud de la patente espafiola: P 9700706.
N° de publicacién de la patente espafiola: 2120388.
Titulo: Procedimiento de depuraciéon de aguas residuales y vertidos contaminantes en
base a cultivos de macrofitas emergentes convertidas en flotantes.
Fecha de solicitud: 04-04-1997.

Fecha de concesion: 19-01-1999.

Fecha de presentacion de la solicitud internacional PCT: 02-04-1998.
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Inventor: Jestus Fernandez Gonzalez, Departamento de Produccion Vegetal de la
ETSI Agronomos.

Esta patente, cuyo origen fue el proyecto de investigacion mencionado, fue licenciada
a la empresa MACROFITAS S.L., una PYME creada para explotar la patente.

Desarrollo del proceso de transferencia de tecnologia

El Grupo de Investigacion del Departamento de Produccion Vegetal de la ETSI
Agronomos colaboré con varias empresas, entre ellas, AENA, en temas relaciona-
dos con la calidad de las aguas residuales a través de plantas. AENA, conocedora
de las actividades del Grupo y de la existencia de la solicitud de patente espafiola
P 9700706, le propuso al Grupo de Investigacion la realizacion de un proyecto
consistente en la aplicacion del sistema de “Filtro de Macrofitas en Flotacion”
(sistema FMF), desarrollado previamente por el Grupo, a la depuracién de aguas
residuales del aeropuerto de Madrid-Barajas, mediante la instalaciéon de una planta
piloto.

El sistema FMF (objeto de dicha patente) consiste en una tecnologia empleada
para la depuracion de aguas residuales y su posterior reutilizacién con un con-
sumo energético nulo. Es una tecnologfa totalmente respetuosa con el medio am-
biente, que tuvo su reconocimiento internacional en la Cumbre mundial del Agua
de Kyoto en marzo del 2003, donde opt6 al premio de “Acciones sobre el agua”.

LLa colaboracion entre la UPM y AENA se materializé en un contrato mediante el
cual AENA se comprometia a subvencionar un prototipo y, si el proyecto con-
clufa con éxito, recibirfa, entre otras compensaciones, una licencia de uso del sis-
tema sin coste adicional en los aeropuertos espafioles.

En el afio 1999 un grupo de empresarios constituy6 la empresa MACROFITAS
S.IL., con la finalidad de explotar comercialmente la patente a nivel nacional e in-
ternacional, fuera del ambito de los aeropuertos espafioles, que quedaba reservado
a AENA. MACROFITAS S.I.. propuso hacerse cargo de los costes de la exten-
sion internacional de la patente a cambio de poder comercializarla en los pafses en
los que eligiera extender dicha proteccion y, ademas, compensar a la UPM con
unas regalias en funcién de los beneficios obtenidos a partir de las ventas.

Esta propuesta se regulé por un contrato de licencia de explotacion en exclusiva por
periodos renovables, en el que se indicaban los compromisos de cada parte y se
hacfa una estimacion de los costes de la patente y de los beneficios por ventas espe-

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en Proyectos Tecnoldgicos
I de Cooperaciin Piiblico-Privada



7. MODALIDAD DE COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA

rados durante la vigencia del contrato. La patente se extendi6, por medio de la solici-
tud internacional PCT, a EE.UU,, Japén y como patente europea.

Las dificultades mas importantes en la elaboracion del acuerdo se presentaron en la
preparacion del contrato de explotacion, cuyos principales puntos de discusion fue-
ron la estimacion de los costes de la patente, la valoracion de la demanda del mer-
cado y el acuerdo de regalias.

Conclusiones

La colaboracién de la UPM con AENA y MACROFITAS S.I.. ha logrado, por
tanto, obtener resultados tangibles muy positivos para todas las partes. Por un
lado, la planta piloto subvencionada por AENA supuso un impulso definitivo para
la aplicacion practica de la patente, que resulté un éxito, con unos resultados me-
jores de lo esperado y que permitieron implantar un sistema de depuracioén de
aguas muy rentable en varios aeropuertos.

Por otro lado, el contrato suscrito entre la UPM y MACROFITAS S.I. ha permitido
a la primera obtener unas regalias por su patente y a la segunda explotar, en exclu-
siva, la tecnologia FME.

Con el fin de optimizar el proceso, la empresa MACROFITAS S.I.. ha seguido inno-
vando en este tipo de tecnologia y ha desarrollado un sistema de anclaje en flotacion
basado en una pieza Especifica de Soporte Ensambladora (ESE), que supone un es-
labén fundamental para la viabilidad del sistema FME, ya que facilita enormemente
la labor de plantacion sobre el agua contaminada. Para proteger esta invencion se
presento en el afio 2005 una solicitud de patente espafiola, titulada “Soporte para su-
jetar cultivos de especies vegetales en flotacion”, que recibi6 el numero P200502496
y que fue concedida en el ano 2008. Para la extension internacional se presentd la
correspondiente solicitud internacional PCT (publicada como WO2007/042589 A1)
dentro del afo de prioridad, y se entr6 en fase regional europea y en otros paises.

En el afio 2008 se procedio a la inscripcion en la OEPM de MACROFITAS S.L.
como licenciatario exclusivo de la patente P 9700706 (sistema FMF).
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8. PAUTAS PARA ESTABLECER UNA POLITICA INTERNA
SOBRE DPI

Es importante que los agentes cientifico-tecnologicos tengan definida y estable-
cida una politica interna con el fin de gestionar de manera eficaz los derechos de
propiedad industrial e intelectual que se generan en sus actividades de investiga-
cion y desarrollo, y asi establecer las bases para asegurar que los resultados de di-
chas actividades puedan llegar posteriormente a la sociedad.

Esta politica interna debe estar a disposicion tanto de los investigadores internos
como de los posibles socios externos, y debe ser un documento sometido a revi-
siones y actualizaciones periddicas.

8.1 Pautas para los centros publicos de investigacion

Teniendo en cuenta la importancia que de forma creciente esta teniendo la explo-
tacion de los resultados de la investigacion por parte de las empresas, las universi-
dades y otros organismos publicos de investigacion, los principios fundamentales
para establecer una politica interna sobre la propiedad industrial e intelectual en
centros publicos de investigaciéon podtian ser los siguientes:

1. Elaborar una politica de los DPIs como parte de la estrategia y la mi-
sion a largo plazo del centro publico de investigacion, hacerla pablica
interna y externamente y establecer un unico punto de contacto res-
ponsable.

2. Esa politica debe proporcionar normas claras al personal, concreta-
mente en lo referente a la divulgacion de las ideas nuevas de potencial
interés comercial, la titularidad de los resultados de la investigacion, el
mantenimiento de registros, la gestion de conflictos de intereses y las
relaciones con terceras partes.

3. Promover la identificacion, la explotacion y, cuando proceda, la pro-
teccion de la propiedad industrial e intelectual, de conformidad con la
estrategia y la misioén del centro publico de investigaciéon y con miras a
maximizar los beneficios socioeconémicos. Para tal fin, pueden adop-
tarse diferentes estrategias, como el enfoque del “dominio publico” o
el de la “innovacién abierta”.

4. Proporcionar incentivos adecuados para que todo el personal compe-
tente desempene un papel activo en la aplicacion de la politica de
DPIs. Estos incentivos no deben ser sélo de naturaleza econémica,
sino que también deben promover el progreso de la carrera profesio-
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nal y estar relacionados con la politica interna de promocion, teniendo
en cuenta en los procedimientos de evaluacion, junto a los criterios
académicos, los aspectos de propiedad industrial e intelectual y la
transferencia de conocimientos.

En este sentido el Ministerio de Ciencia e Innovacién acaba de presen-
tar el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador, que
regula los derechos y deberes de los docentes. En el documento se tra-
tan temas como la movilidad profesional, la regulacion de la estructura
de carrera funcionarial y la evaluacion de los méritos docentes, investi-
gadores y relacionados con la gestion universitaria.

5. Considerar la creacion, por el centro publico de investigacion, de car-
teras de propiedad industrial e intelectual coherentes —por ejemplo, en
ambitos tecnoldgicos especificos- y, cuando proceda, la creacion de
consorcios de patentes y derechos de PI que incluyan la propiedad in-
dustrial e intelectual de otros centros publicos de investigacion. Gra-
cias a la obtencion de una masa critica y a la reduccion de los costes de
transaccion para terceras partes, estas iniciativas podrian facilitar la ex-
plotacion de los derechos.

6. Fomentar la sensibilizacion y las cualificaciones basicas en relaciéon con
la propiedad industrial e intelectual y la transferencia de conocimientos
mediante acciones de formacion dirigidas a los estudiantes y al perso-
nal investigador, y garantizar que el personal responsable de la gestion
de la propiedad industrial e intelectual y la transferencia de conoci-
mientos tiene las cualificaciones necesarias y recibe una informacion
adecuada.

7. Elaborar y dar a conocer una politica de publicacién/divulgacién que
promueva una amplia difusion de los resultados de la labor de investi-
gacion y desarrollo (por ejemplo, mediante publicaciones de acceso
abierto) y que, al mismo tiempo, acepte posibles retrasos cuando se
pretenda proteger la propiedad industrial e intelectual, aunque estos
deberfan reducirse al minimo.
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8.2 Pautas para las empresas

Con objeto de maximizar la proteccion y el valor del patrimonio tecnolégico de una
empresa, las siguientes funciones de gestion de los DPI debieran de ser desplegadas:

1. Gestion del patrimonio tecnolégico. El objetivo principal es la genera-
cion, gestion y proteccion de la cartera de DPI de una empresa. Otra
tarea es maximizar los ingresos por transferencia de tecnologia vy, final-
mente, asesorar en los proyectos que requieran la adquisicion de tecno-
logfa de terceros.

Debe existir una estrategia, aprobada por la Direccion y condicionada
por la dinamica sectorial, que marque las directrices de los trabajos des-
critos anteriormente. Por ejemplo, existen sectores mas agresivos con
fuerte actividad registral y de pleitos, frente a otros que persiguen la li-
bertad de actuacion (freedom to operate). En el caso extremo se en-
cuentran aquellos sectores en los que la relevancia de los DPI es minima.

Los tecndlogos de la organizacion deberan colaborar con esta funcion
proponiendo invenciones, elaborando las solicitudes de patentes con la
ayuda de expertos y preparando material para la defensa de las patentes
propias, ante informes de examinadores, oposiciones, demandas de nuli-

dad, etc.

2. Vigilancia tecnolégica y proteccion. El objetivo principal es detectar y
analizar el impacto potencial que cualquier patente de terceros (basica-
mente competidores) pudiera tener en las tecnologias de la organizacion
(patentadas o no), asf como disefiar acciones de defensa, su lanzamiento
proactivo y su seguimiento.

Los tecnélogos de la organizacion deberan colaborar con esta funcion
evaluando el impacto de las patentes de terceros en las tecnologfas de la
organizacion, participando en el disefio de las acciones de respuesta
(concepcion de tecnologias alternativas, licenciamiento de patentes exis-
tentes, etc).

3. Inteligencia tecnolégica de competidores. El objetivo es detectar y anali-
zar los roadmaps de tecnologia y de productos/setrvicios de los competi-
dores de una organizacion, proporcionar inputs a los roadmaps de
tecnologfa y de productos de la propia organizacion, y detectar potencia-
lidades y tendencias en tecnologifas emergentes.
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