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RESUMEN

Este trabajo analiza el régimen legal de las licencias de patentes universitarias, a través de
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I. INTRODUCCION

La «transferencia de tecnologia universitaria» es un término amplio y no
facilmente cuantificable porque, como se ha reconocido, hay una serie de fuer-
zas econdmicas en juego'. En 1999, Bremer fue uno de los primeros en definir
la transferencia tecnoldgica académica como la «transferencia de resultados de
la investigacion universitaria a los sectores comerciales»2. De hecho, hasta en-
tonces, solo se habia identificado un conjunto de métodos® para transferir la
investigacion de las universidades a las empresas; entre estos métodos, el mas
tradicional era el método relativo a la publicacion de resultados de investigacion
académica fuera de las universidades. Durante bastante tiempo, las universida-
des y los centros de investigacion mantuvieron a distancia sus negocios mientras
operaban completamente fuera de la realidad préactica* y los intereses concretos
de las empresas’ y se centraban exclusivamente en la publicacion de resultados.
Las primeras empresas emprendedoras de nivel universitario comenzaron a sur-
gir en el panorama internacional hacia la década de 1980, estimuladas por una
serie de actos legislativos fuertes y efectivos (como la Ley Bayh-Dole en los
Estados Unidos en 1980). Poco después, durante los ahos noventa, comenzaron
a surgir movimientos legislativos similares, incluso en Europa, lo que indujo a
las universidades a transferir conocimientos® al mundo comercial.

En los @ltimos anos, las universidades y los centros de investigacion se han
inclinado mas hacia una transferencia activa, alentados por diferentes incenti-
vos y motivaciones como la introduccion de nuevos productos y procesos en
el mercado con el potencial de mejorar el estado tecnoldgico y crear nuevos
negocios o la generacion de resultados Gtiles para reinvertir en actividades de

! AGRAWAL y HENDERSON (2002), pag. 288.

2 H. W. BREMER fue un jurista americano (1923-2013) y uno de los contribuyentes de la Ley Bayh-Dole.

3 Por su parte, BONGERS, DEN HERTOG, VANDEBERG, y SEGERS, en 2003 clasificaron al meno diez métodos
cfr. BONGERS, DEN HERTOG, VANDEBERG, y SEGERS (2003), pags. 98-99.

4 THURSBY y THURSBY (2002), pag. 94.

> NDONZUAU, PIRNAY y SURLEMONT (2002), pag. 285.

© BALDINI (2006), pags. 525-526.
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formacion e investigacion. Cada institucion establece sus propias estrategias in-
ternas y prioridades con respecto a los objetivos antes mencionados. Es por eso
que es habitual reconocer que las universidades’ ahora han expandido sus dos
misiones tradicionales —investigacion y educacion, abrazando una tercera—
la mejora de las condiciones econdmicas y sociales de sus respectivos paises,
desarrollando lo que cominmente se conoce como «cultura de mercado». Las
universidades y la comunidad empresarial convergen y necesitan el apoyo de
politicas especificas dirigidas al desarrollo de formas eficientes de colaboracion.
Las uniones entre universidades y organizaciones de investigacion dentro del
mercado de la innovacidn tienen lugar, sobre todo, mediante el uso de instru-
mentos legales muy especificos que cominmente se conocen como «acuerdos
de transferencia de tecnologia». En otras palabras, estos son tipos de acuerdos,
estrategias y herramientas a través de las cuales se introducen y difunden ele-
mentos de innovacion que permiten el desarrollo de investigacion fundamental,
y por eso, apoyan la comercializacion de nuevos productos o servicios. La ex-
presidon mencionada anteriormente implica que hay varios contratos relativos
a los derechos de propiedad intelectual y a los resultados de la investigacion
tecnologica.

Dentro de esta categoria de acuerdos, el contrato de licencia de invencion
académica representa el acuerdo de transferencia de tecnologia mas eficiente
para explotar la invencion patentada o el conocimiento/secretos comerciales
transferidos. Sin embargo, en este caso, el concepto de eficiencia debe enten-
derse en el sentido de asignacion, porque el objetivo de la transferencia de
tecnologia es hacer circular la innovacion y determinar su explotacion de la
manera mas intensa posible, para beneficio de los usuarios finales. Para maxi-
mizar la innovacidn tecnoldgica, la practica de negociacion ha aumentado la
tendencia de las empresas a modernizar sus actividades a través de esta forma
contractual, que esta destinada a que terceros adquieran la propiedad indus-
trial. Este estudio se basa en un analisis econdomico del Derecho internacional
sobre este tema, a través de un examen de las doctrinas de Estados Unidos
y Europa y, en @ltima instancia, de las encuestas® europeo-estadounidenses
sobre los contratos de licencia de invencidon académica. De hecho, como ve-
remos mas adelante, los modelos universitarios de transferencia de tecnologia
en los Estados Unidos y en Europa presentan perfiles de gestion muy dife-
rentes, tanto desde el punto de vista de las politicas pablicas® como desde un
punto de vista de administracion de derechos legales y administrativos. Sin
embargo, ambas realidades presentan ideas que, aunque se basen en puntos de
partida muy diferentes, pueden integrarse para dar vida a un marco o procedi-
miento contractual que responda de manera so6lida y efectiva a los problemas

7 BERCOVITZ y FELDMAN (2004), pags. 175-188; OWEN-SMITH y POWELL (2003), pag. 1704.

8 Una encuesta es un método de investigacion en el que se utiliza un cuestionario formalizado para re-
coger datos y estadisticas para el andlisis. Inter alia: Survey Association of American University Technology
Managers, www.autm.net; Survey Net.Val. www.netval.it, Survey Association American Universities www.aau.
edu;, Survey Association of European Science and Technology Transfer Professionals («<ASTP») www.astp.net.

° Sin embargo, cabe destacar que si alguna vez hubo alguna necesidad, el antecedente historico que llevo
a los Estados Unidos a la adopcion de la Ley Bayh-Dole es completamente distinto de lo de muchos otros
paises y, por tanto, no se pueden hacer otras comparaciones. En primer lugar, los Estados Unidos procedian
de una cultura juridica en la que el principio del enfoque del titulo (es decir, la primacia del avance académico
de los investigadores debido a sus titulos) atin asignaba la propiedad de los inventos a una autoridad central
(el gobierno); y, en segundo lugar, el contexto socio-econdmico era tal que la atribucion de la propiedad a las
universidades era practicamente automatica.
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que afecten a las practicas de patentamiento de las universidades. Por tanto,
el desafio radica precisamente en la identificacion de soluciones operativas
y contractuales que van mas alla de tales discrepancias y que luego pueden
aplicarse de manera consistente a los desafios mas arduos en el desarrollo de
licencias universitarias. El objetivo es mostrar como en la gestion de la trans-
ferencia tecnoldgica académica, donde los limites no tienen ningin motivo de
existir, tratindose de «innovacion globalizada», los obstaculos de naturaleza
econdmica y legal son compartidos tanto a nivel internacional por los investi-
gadores como por las universidades.

II. PATENTES UNIVERSITARIAS EN EUROPA
Y ESTADOS UNIDOS: POLITICAS PUBLICAS
Y PROPIEDAD DE MODELOS DE INVENCION

Segtin los estudios de BozEMAN'?, las politicas ptblicas para la transfe-
rencia de tecnologia pueden ser impulsadas por algunos factores diferentes:
la eliminacion de las barreras en el mercado libre; la conciencia del valor de
la innovacion; y la cooperacidon necesaria entre gobiernos nacionales, univer-
sidades y empresas. La primera razon se basa en el supuesto de que el mejor
asignador de bienes o servicios es el mercado libre, que es la Gnica entidad
capaz de garantizar una tasa adecuada de desarrollo e innovacidon. Por tanto,
los actores pablicos estan llamados a eliminar las barreras en el mercado libre
y/o a remediar algunas de sus discrepancias (por ejemplo, proteger la propie-
dad intelectual o garantizar la neutralidad de los impuestos). Por el contrario,
seglin la vision de la tecnologia de la mision, el sistema estatal es el encargado
de fomentar la investigacion y el desarrollo en sectores en los que el interés
nacional es fuerte (defensa, seguridad, energia, transporte, salud, aeroespacial
y agricultura). Las politicas inspiradas en esta 16gica se basan fundamental-
mente en que la innovacidn tecnoldgica en tales sectores no puede depender
Gnicamente de la industria privada.

En cambio, con respecto a la ideologia subyacente tras la politica pablica
de la tecnologia cooperativa, se cree que el mercado libre no es suficiente para
garantizar el desarrollo tecnoldgico. Por el contrario, las universidades y los
organismos de investigacion deben desempenar un papel importante en el desa-
rrollo y la transferencia de tecnologia para su uso por parte del sector privado en
un nivel precompetitivo. Por tanto, es necesaria una estrecha cooperacion tanto
entre los sistemas estatales, las universidades y la industria, asi como dentro
del propio marco de la empresa. Sin embargo, en los tres sectores mencionados
anteriormente, la intervencion pablica debe evitar distorsionar el mecanismo de
competencia, especialmente en Europa y en otros lugares. La politica pablica
europea actual sobre transferencia de tecnologia universitaria no puede dejar
de inspirarse en el paradigma de la tecnologia cooperativa. Los protagonistas
del proceso tecnologico —el sistema de administracion, la Universidad y la
industria— son considerados de la misma manera responsables y necesarios
para el progreso. De hecho, la confirmacion de esto es que en marzo de 2000,
las politicas europeas sobre transferencia de tecnologia e innovacion se basaron
en este modelo, definiendo el modelo en los objetivos de la llamada «Estrate-

19 BozEMAN (2000), pag. 634.
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gia de Lisboa»!!. A través de estas politicas, el objetivo ha sido el de crear una
nueva area de conocimiento europeo multiplicando las inversiones en investi-
gacion y conocimiento, para fomentar la competitividad y crear nuevos puestos
de trabajo.

Desde 1984, la Unidon Europea (UE) ha implementado una politica de in-
vestigacion y desarrollo tecnologico basada en programas marco plurianuales.
El Octavo Programa Marco'? (Programa Marco Horizonte 2020), que es el ter-
cero desde la aplicacion de la Estrategia de Lisboa, ha sido el responsable de
llevar a cabo una funcidn fundamental para el crecimiento y la tasa de empleo
de Europa en los anos posteriores a su adopcion. La Comision Europea (CE)
se ha propuesto desarrollar un tridngulo de conocimiento, formado por politi-
cas relacionadas con la investigacion, la educacion y la innovacion, para po-
ner el conocimiento al servicio del impulso econdmico y del progreso social y
ambiental. El Octavo Marco, que abarca el periodo 2014-2020, representa una
buena oportunidad para que la UE lleve a cabo sus politicas de investigacion al
nivel de sus ambiciones econdmicas y sociales mediante la consolidacion del
Espacio Europeo de Investigacion (EEI), actividades relacionadas con la inno-
vacion de la competitividad y el Programa Marco de Innovacion (PMI) y las
mejoras en el Instituto Europeo de Innovacion y Tecnologia (IEIT). Para lograr
este objetivo, el programa intenta introducir cambios importantes relacionados
con las reglas de participacion y distribucion dentro del marco del programa.
Estos cambios seran elaborados para: a) garantizar un marco legal Ginico y sufi-
cientemente flexible que facilite la participacion, cree un conjunto mas coheren-
te de instrumentos para la investigacion e innovacion, y refuerce los impactos
econodmicos y cientificos, evitando al mismo tiempo la duplicacion y la frag-
mentacion; b) simplificar las condiciones y procedimientos desde la perspectiva
del participante con la finalidad de garantizar la implementacion mas efectiva
posible, teniendo en cuenta la necesidad de otorgar a todos los participantes un
acceso facilitado. Ademas, el programa debe reflejar también la importancia de
la cooperacion internacional en investigacion y el papel de la ciéncia en la so-
ciedad. Por tanto, a este respecto, se han identificado!® y se aplicaran herramien-
tas operativas a nivel de la UE, asi como en cada uno de los Estados miembros,
para fomentar la capacidad de transferencia de las universidades y los centros de
investigacion europeos. De hecho, la UE ha presionado recientemente a las uni-

' La «Estrategia de Lisboa» se refiere a un programa de reformas econdmicas aprobado en Lisboa por
los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Lleva el nombre de la sesion extraordinaria celebrada en Lisboa
en marzo de 2000. Después de esta reunion, el Consejo Europeo de primavera fue «institucionalizado», lo que
significa que una cumbre entre los jefes de Estado y del Gobierno se celebrarfa cada afio en marzo y se enfocarfa
completamente en asuntos econdmicos y sociales.

12 El Programa Marco Horizonte 2020 retine toda la financiacion existente de la UE para investigacion e
innovacion, incluido el Programa Marco de Investigacion, las actividades relacionadas con la innovacion del
Programa Marco de Competitividad e Innovacion (PIC) y el Instituto Europeo de Innovacion y Tecnologia
(IET). Horizonte 2020 tiene como objetivo orientar los recursos hacia tres prioridades distintas que correspon-
den a la estrategia 2020 europea, asf como a la iniciativa emblematica, «La Union por la innovacion» que asigna
a la investigacion y la innovacion un papel fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador ; excelencia cientifica, liderazgo industrial, desafios para la sociedad.

13 Comunicacion y directrices de transferencia de conocimiento de la Comision, Bruselas, 4 de abril de
2007, COM (2007), 182 final; Recomendacion de la Comision de 10 de abril de 2008 sobre la gestion de la
propiedad intelectual en actividades de transferencia de conocimiento y cddigo de practicas para universidades
y otras organizaciones publicas, entrega 5 relacionada con el contrato de servicio No. RTD / Dir C / C2 /2010
/ S12.569045 (C [2008] 1329); Informe anual sobre actividades de investigacion y desarrollo tecnologico de la
Unidn Europea en 2009, 5 de noviembre de 2010, COM (2010), 0632 final.
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versidades recordandoles que un obstaculo para la circulacion del conocimiento
y la explotacion de los resultados de la investigacion puede surgir por «reglas 'y
enfoques inconsistentes y a menudo inadecuados para gestionar los derechos de
propiedad intelectual resultantes de la financiacion ptblica» '*. De ahi que sobre
todo en los Gltimos anos, la propia CE ha llevado a cabo programas para sensi-
bilizar sobre las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, dirigiendo
dichos proyectos hacia las partes interesadas del sector y obligandoles a invertir
en proyectos que involucren también a las universidades.

Siguiendo este enfoque, se han lanzado muchas iniciativas para promover
la colaboracion entre las instituciones de investigacion y las empresas. En este
contexto, muchos Estados miembros han introducido programas destinados a
facilitar la transferencia de tecnologia de la siguiente manera. En primer lugar,
se han desarrollado incentivos para que las organizaciones de investigacion de-
sarrollen habilidades y competencias profesionales que les permitan colaborar
de manera eficiente con las industrias y, ademas, facilitar la movilidad de los
investigadores del sector publico al sector privado y viceversa. Ademas, se han
desarrollado sistemas adecuados con reglas determinadas para la gestion de la
propiedad intelectual resultantes de la investigacion financiada con recursos pa-
blicos, asi como mecanismos de evaluacion e incentivos para los miembros del
personal de investigacion que participan activamente y promueven iniciativas
de transferencia de tecnologia.

Por otro lado, en los Estados Unidos, si bien es cierto que la politica de ges-
tion sigue estando fuertemente condicionada por la tecnologia cooperativa, el
correctivo de una politica inspirada en el paradigma de la tecnologia de la misidon
es bastante evidente. Esto se debe a que es la Administracion la que dirige la
investigacion hacia los sectores en los que el gobierno estd muy interesado. Este
es el caso de la Ley Bay-Dole (1980), que otorgd a las universidades y organi-
zaciones de investigacion derechos de propiedad sobre invenciones resultantes
de actividades de investigacion financiadas con fondos piiblicos y permitio el
cobro de los ingresos resultantes de la licencia de tales derechos a terceros'.
De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial (aunque parte de la academia
estadounidense, en la década de los veinte habfa emprendido iniciativas hacia la
explotacion industrial de sus propias invenciones), el gobierno estadounidense,
que hasta entonces era el propietario exclusivo de patentes académicas, comenzo
a invertir una cantidad sustancial de fondos para apoyar la investigacion pablica
en el sector militar, aunque sin una politica unificada sobre patentes. Pronto se
dio cuenta de que habia mas de 26 agencias federales politicas diferentes, lo que
a su vez llevo a la presentacion de 28.000 patentes. Sin embargo, menos del 5 por
100 habfa sido empleada con fines comerciales. Esto probablemente se debid a
la separacion de los propietarios de las invenciones del proceso inventivo y a los
notables rechazos de las agencias federales para otorgar las licencias.

!4 Directiva 2007/16/CE de la Comision que establece disposiciones de aplicacion de la Directiva 85/611/
CEE del Consejo por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre deter-
minados organismos de inversion colectiva en valores mobiliarios (OICVM) en lo que se refiere a la aclaracion
de determinadas definiciones.

15 Tras la introduccion de la Ley Bayh-Dole, las universidades estadounidenses modificaron su estructura
organizativa, creando oficinas dedicadas a la transferencia de tecnologia y mejorando las oficinas existentes con
el objetivo de crear un proceso mas eficaz para la evaluacion de tecnologias y la concesion de licencias para
tecnologias patentadas.
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La Ley Bayh-Dole, al transferir la propiedad de las invenciones de las agen-
cias federales a las universidades estadounidenses y, en general, a todas las or-
ganizaciones sin fines de lucro, garantizd que estas pudieran beneficiarse de
fondos pablicos en su investigacion y, como consecuencia, pudieran patentar
sus innovaciones técnicas. Tras una inspeccidn mas cuidadosa, las universida-
des no estaban obligadas a patentar; més bien, se les exigio que al menos pre-
sentaran una solicitud en un periodo maximo de dos ahos a partir de la fecha de
divulgacion. Si la universidad decidia no tutelar una patente de acuerdo con la
ley, el inventor conservaria el derecho a solicitar una patente por la invencion
antes de alertar a la agencia federal.

Una solicitud de patente para una invencion desarrollada a través de fon-
dos federales debe indicar el origen de los fondos de la misma. A cambio, el
gobierno recibe una licencia irrevocable e intransferible a cambio de un pago
Gnico por la patente obtenida por la universidad con el fin de explotar la tec-
nologia en nombre del gobierno. La universidad y el inventor recibiran ciertos
privilegios, que deben dividirse entre ellos y deben, en parte, beneficiar a las
actividades de investigacion. Ademas, si comparamos estos dos sistemas desde
un punto de vista de la atribucion de resultados, podemos decir que mientras
en Estados Unidos la Universidad posee los derechos de sus productos o ne-
gocia licencias exclusivas con otras partes interesadas (el «modelo de propie-
dad institucional»). En Europa, hay paises donde la universidad conserva los
mismos derechos (Alemania, Francia y Gran Bretaha) y otros paises (Italia y
Suecia) donde el investigador es el Ginico propietario de los derechos sobre la
invencidn creada durante la relacidon (el «modelo de propiedad individual»).
Por tanto, en el modelo de propiedad institucional, los profesores solo tienen
la obligacion de presentar una divulgacion cuando se crea una invencion. Sin
embargo, en el sistema de propiedad individual, el investigador se convierte en
el propietario formal de la investigacion, independientemente del objetivo final
de su trabajo. El sistema individualista se basa en la siguiente suposicion: para
aumentar la explotacion de los inventos realizados a través de la investigacion
universitaria, es necesario apelar a las motivaciones utilitarias y egoistas del
investigador. Segiin este sistema, la gestion centralizada de la propiedad no
parece responder a los objetivos de la implementacion de la transferencia de
tecnologfa.

La falta de experiencia empresarial entre los investigadores y la evidente
falta de fondos les han llevado a operar mas como proveedores de servicios
profesionales que como emprendedores. Es poco probable que un investigador
pueda asumir los costes organizativos, economicos o politicos para crear su
propia cartera de patentes. La mayoria de los inventos sujetos a divulgacion
se encuentran en una etapa de prueba y por eso requieren mas investigacion
y desarrollo. Las mismas dificultades existen con respecto a la propiedad de
los resultados de la investigacion. Por ejemplo, consideremos el hecho de que
una tecnologia similar puede protegerse mediante derechos concurrentes que no
pertenecen a diferentes centros sino a diferentes individuos, por tanto, a malti-
ples partes interesadas que estan sujetas a una variedad de regimenes legales.
En resumen, en los sistemas de propiedad individual, como el sistema italiano,
el riesgo es que las universidades que no poseen la invencion desde el principio
estan condicionadas a colaborar con los inventores casi inevitablemente.
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La diferencia méas grande y sustancial entre los dos modelos, se refiere a los
costes de transaccion, que no solo estan relacionados con la fase de explotacion
de la propiedad intelectual, sino también con la fase de financiacion de la I + D.
Se ha establecido con precision que «en el nivel mas basico, la diferencia entre
la propiedad del empleador y de los empleados es una cuestion de costes de
transaccion» '°. Sean o no cuantificables, los costes de transaccion son los que
surgen de la idea de un intercambio entre partes que indica los esfuerzos de
ambos contratistas para llegar a un acuerdo y, una vez que se cumple el acuer-
do, cualquier coste en la ejecucion de dicho acuerdo'. Tradicionalmente, es
costumbre decir que los costes de transaccion surgen debido a tres cuestiones:
la racionalidad limitada de la informacion; la asimetria de la informacion donde
los contratistas no poseen la misma informacion; y, por ltimo, al denominado
riesgo moral, que es una forma de oportunismo post-contractual al que los con-
tratistas se inclinan por buscar sus propios intereses por encima de todo.

Estos costes se pueden ilustrar como los costes del tiempo para estable-
cer un acuerdo. Desde un punto de vista puramente econdmico, los costes de
transaccion para una empresa generalmente se suman al llamado efecto de los
ingresos (cuanto es rentable la explotacion realizada a través de la licencia) y al
efecto de disipacion de los beneficios (cuanto se pierde debido al aumento nl-
mero de competidores en el mercado del producto, que incorpora la tecnologia
licenciada). Teniendo en cuenta que las universidades no tienen presencia en el
mercado, se debe tener en cuenta que los Ginicos costes asociados a la firma del
acuerdo de licencia se consideran costes de transaccion. Por esta misma razon y
durante bastante tiempo, ha habido una preferencia por las normas que definen
la propiedad de tal manera que la comercializacidon de las innovaciones técni-
cas se maximiza, lo que minimiza los costes de transaccion y el oportunismo
contractual de los contratistas. El modelo de propiedad institucional se ha con-
siderado el Gnico modelo apropiado que satisface los requisitos mencionados
anteriormente. De hecho, no es necesario decir que la institucion conserva la
facultad de ejecutar totalmente los acuerdos y también conserva la propiedad
de los bienes que se transfieren. Ademas, se ha establecido que la propiedad de
las patentes de los investigadores no siempre ha supuesto la concesion de titulos
para las universidades. Después de todo, tengamos en cuenta que los investiga-
dores operan dentro de una estructura universitaria y, en la mayoria de los casos,
utilizan instrumentacion institucional. Por tanto, la propiedad individual parece
generar intereses y poderes conflictivos (entre el individuo y la institucion), lo
que desalienta la celebracion de acuerdos. Sin embargo, se ha encontrado'® que
tales conflictos pueden incluso aumentar la conducta oportunista que podria
desembocar en un retraso o un fracaso de la transferencia. Ademas, en un nivel
puramente practico, una universidad que posee una patente puede negociar mas
facilmente con un negocio privado un programa de desarrollo que una universi-
dad sin titularidad. Lo mismo debe decirse para la gestion y administracion de
la propiedad intelectual transferida: una licencia académica es también un exce-
lente instrumento de supervision para la conducta del licenciatario en interés de

16 MERGES (1999-2000), pags. 27-28.

17 Con respecto a los costos de transaccion, los especialistas en economia de la innovacion tienden a ejem-
plificar todos los gastos vinculados a la organizacion de una actividad, que a su vez se dividen en costos ex ante
(antes de la transaccion) y ex post (después de la transaccion).

'8 SHANE (2002), pag. 132.
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la explotacion maxima de la propiedad intelectual. Solo los institutos de inves-
tigacion tienen la estructura y las capacidades para llevar a cabo efectivamente
el papel de «inspector».

III. UNA VISION GENERAL DEL CONTRATO DE INVENCION
ACADEMICA: MARCO LEGAL Y TENDENCIAS DE LAS
PATENTES UNIVERSITARIAS DE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

1. MARCO LEGAL GENERAL

Incluso después de un analisis inicial y superficial del contrato de licencia,
la «peculiaridad» del tema puede parecer evidente, es decir, la propiedad inte-
lectual que se origina en los investigadores, puede ser dificil de definir a priori
y puede ser dificil bloquear su progreso. Debido a la incertidumbre que ro-
dea al sujeto contractual, estas licencias caen legitimamente en la categoria de
«contratos incompletos por su propia naturaleza» o, en otras palabras, contra-
tos donde no solo los derechos de patente son inciertos sino que los beneficios
son inciertos también. Solo si la tecnologia transferida se enriquece, se mejora,
amplia y se aplica a otras areas, entonces las mejoras pueden dar lugar a titulos
de propiedad autdbnomos con valor o importancia que es realmente superior a
la de la tecnologia original. Una parte puede también usar este inacabado para
obtener una ventaja competitiva sobre otra. Por tanto, los contratistas pueden
beneficiarse de la informacion privada y no compartida que poseen (oportu-
nismo contractual) al modificar sus acciones para explotar eventos especificos
inesperados para su propio beneficio. Esto es lo que generalmente ocurre cuan-
do un investigador explota una situacion de asimetria informativa mientras
negocia su idea innovadora con una empresa. El investigador puede decidir no
intercambiar los conocimientos necesarios para desarrollar mejor la tecnolo-
gia transferida si la empresa no ofrece los términos mas favorables. Ademas,
con respecto al tipo especial de acuerdo de licencia que se esta discutiendo, el
momento de la ejecucidon se vuelve crucial porque hay una convergencia de
intereses tal que como respuesta a cambios estructurales en la situacion, las
operaciones pueden tomar diferentes connotaciones o incluso perder conve-
niencia. De hecho, la propiedad intelectual que debe transferirse, ademas de
estar incompleta por definicion, también esta ligada a un factor de tiempo: la
patente es un monopolio limitado en el tiempo. Por ejemplo, las negociaciones
de transferencia de tecnologia no deben exceder la duracidon de la proteccidon
de titulo acordada. Si se excediera el periodo, deberian existir acuerdos de
garantia para administrar los pagos de impuestos por el tiempo anterior al ven-
cimiento del dominio publico. Si la licencia o la venta se completan cuando la
tecnologia alin esta protegida por los derechos descritos en la solicitud de pa-
tente, serd necesario que el propietario original y el sucesor en el titulo colabo-
ren para completar los procedimientos, manteniendo contemporaneamente el
secreto que rodea tanto la solicitud en sf misma como a la necesidad de obtener
la informacion. En definitiva, el acuerdo de licencia de invencidon académica
presenta una peculiaridad estructural desde un punto de vista tanto subjetivo
como objetivo. Las universidades no son entidades comerciales y, por tanto, en
la mayoria de los casos, se limitan a poder otorgar derechos sobre su propiedad
intelectual (patentes, know-how, etc.).
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En otras palabras, la relacion entre el investigador y el negocio es un vinculo
crucial para la dindmica de transferencia. En este sentido, hay contratos de li-
cencia en los que el investigador estd involucrado en la determinacidn de las
innovaciones técnicas u otros en los que el investigador participa a través de
la asesoria. Desde el punto de vista de la universidad-investigador-empresa, el
contrato de licencia académica puede clasificarse méas apropiadamente como
un «contrato relacional» y no como un «contrato de duracion determinada», en
el sentido tradicional del término. De hecho, las dos categorias contractuales,
por muy comparables que sean, no representan exactamente el mismo caso: el
«contrato de duracion determinada» es un tipo de «contrato relacional» al que se
aplican'® algunas adquisiciones relativas con respecto a contratos incompletos
y en el que los jugadores involucrados tienen un interés comercial com@n para
mantener una relacion duradera en el tiempo y promover la cooperacion.

Por el contrario, el contrato relacional es un contrato de duracidn deter-
minada que vincula a los participantes que poseen una asignacion de factores
perfectamente complementarios que, si se combinan, pueden sostener una serie
de proyectos de éxito®. Ninguna otra entidad es capaz de colaborar de la misma
manera y cualquier colaboracion con jugadores que no sean socios especificos
conllevarfa algunos gastos, asi como algunos costes de transferencia para la
adaptacion de los factores y para la capacitacion del personal. Consideremos el
caso de un investigador que posee la informacidn técnica exclusiva necesaria
para la evolucidn de una tecnologia particular. El investigador es el Ginico capaz
de optimizar la inversion de la compaiifa, ya que es el inico que conoce la tec-
nologia subyacente. De hecho, el coste de la sustitucion del investigador haria
que la empresa asumiera diversos costes para evitar el chantaje. Sin embargo,
esta alternativa privaria a ambas partes de la oportunidad de futuras exitosas
colaboraciones (el investigador se veria obligado a revelar los conocimientos
técnicos a terceros, que ya no serian clasificados y, por tanto, perderian valor,
mientras que el negocio se veria forzado a sustituir al investigador con otro
cientifico). Ademas, la funcionalidad de un acuerdo depende, entre otras co-
sas, de las presiones de la personalidad de las universidades y los centros de
investigacion.

IV. LAS MEJORES PRACTICAS DE ADOPCION EN LICENCIAS
UNIVERSITARIAS: UNA COMPARACION DEL PUNTO
DE CONVERGENCIA DE DOS MODELOS
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A la luz de lo anterior, podemos confirmar que las patentes universitarias
en los dos continentes tienen origenes diferentes y se rigen por reglas opuestas,
pero tienden a converger en la misma estructura basica y en los mismos secto-
res del mercado. Por esta razon, es posible identificar los problemas comunes
que obstaculizan el desarrollo transnacional, impulsados por la creencia de que
si la estructura basica es la misma y los sectores con mayor desarrollo son los
mismos, entonces los obstaculos del mercado seran los mismos y, tal vez, las so-
luciones operacionales y las estrategias contractuales deberfan ser las mismas.

19 GRANIERI (2007), pag. 169.
2 CANDELA y FIGINI (2010), pag. 431.
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Por tanto, si analizamos los obstaculos observados con mayor frecuencia en los
dos panoramas diferentes de patentes, se cree que podemos ofrecer soluciones
operativas y/o contractuales para la redaccion de acuerdos de licencia acadé-
mica con el fin de evitar posibles retrasos y/o incluso fracasos al aplicar las
innovaciones en el mundo de los negocios. Por otro lado, dado que hasta ahora
no ha habido ninguna regulacion internacional vinculante para la concesion de
licencias académicas (a excepcidn de las leyes de propiedad intelectual y anti-
monopolio de cada pais), el uso de «mejores practicas» y el establecimiento de
las clausulas contractuales «estandarizadas» son mas urgentes que nunca.

1. EL DILEMA DEL INVESTIGADOR: PUBLICACION/PATENTE

El papel que los investidores desempefian en el proceso de transferencia
tecnoldgica es absolutamente crucial en todos y cada uno de los modelos de
transferencia de tecnologia porque la efectividad del proceso en Gltima instancia
depende de ellos. Para comprender el papel central que desempehan las inves-
tigaciones en la transferencia de tecnologia, debemos comenzar con las razones
por las que los investigadores no suministran revelaciones sobre sus innova-
ciones técnicas y, por tanto, no las patentan. En este sentido, los «dilemas» que
afligen a los investigadores son, de hecho, diversos y coherentes.

De un estudio reciente llevado a cabo en Italia?!, los «dilemas» antes men-
cionados se definen de la siguiente manera: obstrucciones a actividades tales
como publicar y participar en conferencias; miedo a distraerse de los compromi-
sos académicos; costes excesivos en comparacion con los beneficios; bajo po-
tencial para la aplicacion comercial de la invencidn; desarrollo de conocimiento
no patentable obtenido de la investigacion, y, finalmente, falta de conocimiento
de los procedimientos universitarios en esta area. Hasta cierto punto, se pueden
agregar otros motivos, como la falta de interés para patentar de la universi-
dad, fondos insuficientes, falta de regulaciones especificas u oficinas ad hoc,
o porque la propiedad de la patente es de la institucidon inversora por contrato.
Ademas, el 8 por 100 de los cientificos encuestados han declarado que no estan
involucrados en actividades de patentes en nombre de las universidades porque
el sistema industrial no podria llevar a cabo y explotar la patente, mientras que
el 2 por 100 se quejo de que la administracion central mantiene una participa-
cion excesiva en los beneficios.

Sin embargo, en cualquier caso, el principal obstaculo para hacer revela-
ciones proviene, sin duda, del temor de no publicar. Hay una gran cantidad de
investigadores que no quieren desviarse de la investigacion basica porque se
considera un activo personal y porque paraddjicamente, para un profesor, puede
ser mas conveniente publicar o asumir encargos de investigacion con terceros
en vez de compartir beneficios con la universidad.

Presentar una divulgacion patentable a la universidad lleva tiempo y los
cientificos no siempre son capaces de controlar los ingresos que reciben las
estructuras universitarias. Por tanto, el mayor dilema para los investigadores
es, por un lado, querer mantener su autonomia con respecto a las publicaciones
académicas y participar en conferencias y seminarios para el posible progreso

21 BALDINI (2004), pag. 48.
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profesional, mientras que, por otro lado, no querer perder acceso a fondos in-
dustriales. En estos casos, nos referimos al «riesgo moral» antes mencionado.
En microeconomia, el riesgo moral es una forma de oportunismo post-contrac-
tual que puede llevar a la blisqueda de intereses personales por parte de las
personas a expensas de la otra parte, confiando en la incapacidad de este Gltimo
para verificar la presencia de malicia o negligencia. El riesgo moral surge del
fenomeno de la asimetria de la informacion, donde los contratistas no poseen
la misma informacién porque no intercambian el conocimiento necesario para
desarrollar la tecnologia transferida. El fendbmeno es aiin mas grave si conside-
ramos que dentro de esta informacion no solo estan los datos vinculados a la
propiedad industrial (y codificados como tal) sino también la informacidon que
no esta codificada (know-how). De un anilisis realizado hace algin tiempo por
ARORA?, podemos ver la importancia del conocimiento no codificado en una
transferencia de tecnologia optimal.

Por tanto, es necesario que las instituciones de investigacion sean conscien-
tes de los obsticulos a los que se enfrentan los investigadores, para aliviar sus
incertidumbres proponiendo contratos que garanticen la evolucion y la satisfac-
cion y que también les proporcionen incentivos practicos. Con la finalidad de
traducir los resultados antes mencionados en tipologias de contratos y alentar
a los investigadores a presentar las divulgaciones, se sugieren las siguientes
propuestas estratégicas*. Por ejemplo, si un patrocinador encarga la investiga-
cion o si esta Gltima esta constituida potenciamente por secretos comerciales
de un socio industrial y con el fin de equilibrar los intereses del cliente; se
aconseja incluir en el acuerdo la obligacion de proporcionar de forma preven-
tiva al patrocinador un resumen de cada publicacion. También se sugiere un
periodo de revision adicional maximo de treinta-sesenta dias, durante el que el
patrocinador puede sugerir cambios para preservar la oportunidad de presentar
solicitudes de patente, secretos comerciales y/o informaciones confidenciales.
Ademas, las reformas de la ley internacional de patentes pueden cambiar hacia
la institucion de un «periodo de gracia» valido internacionalmente en el que los
cientificos pueden publicar antes de la fecha del primer depdsito sin infringir la
patente. Incluso la promocidn de contratos de colaboracion/consultoria con los
inventores por parte de las empresas después de la firma del acuerdo de licencia
puede ser una excelente herramienta para alentar a los investigadores a divulgar
sus inventos.

Dentro de estos contratos, deberia haber medidas para estimular a la com-
pania licenciataria a usar las contribuciones de los inventores, especialmente
después de que se haya concedido la licencia de invencion. Como afirman co-
rrectamente tanto AGRAWAL?* como Jensen THURSBY?, el vehiculo para maxi-
mizar la transferencia se suministra a través del conocimiento no codificado que
solo poseen los investigadores que han trabajado en la tecnologia original. De
la investigacion de AGRAWAL?*® sobre factores econdmico-comerciales que con-

22 ARORA (1996), pag. 246.

% Asociacion Americana de Profesores Universitarios (AAUP), Informe: principios y préacticas recomen-
dadas para guiar las relaciones entre la industria y la academia, https://www.aaup.org/report/recommended-
principles-guide-academy-industry-relaciones (altima actualizacion 2012).

2 AGRAWAL (2006), pag. 69.

2> JENSEN y THURSBY (2001), pag. 255.

% AGRAWAL (2006), pag. 64.
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ducen a la contratacion de investigadores por empresas derivadas «spin-off», se
ha demostrado que las empresas que han logrado mayor éxito comercial son las
que han contratado inventores durante el proceso de desarrollo de la tecnologia
(«El conocimiento codificado es facil de adquirir por los demas, el conocimien-
to tacito no lo es»?’).

2.  CONTRATO INCOMPLETO Y RIESGO DE RENEGOCIACION

Los derechos de patente, por ejemplo, sin mencionar el know-how y los se-
cretos comerciales, presentan una incertidumbre que podriamos decir sustancial
cuando se consideran los eventos que pueden socavar la posible extension de
una patente, asi como su validez. Por ejemplo, no es raro que durante el proce-
dimiento de solicitud de patente, el proceso se fraccione y surjan aplicaciones
divisionales o que algunas aplicaciones se rechacen mientras se aceptan otras.
El efecto de las aplicaciones divisionales, es la concesion potencial de mas ti-
tulos correspondientes a la misma tecnologia. Ademas, la misma incertidumbre
encontrada durante el periodo de vigencia de los derechos también se puede
encontrar en los resultados asociados: se debe pensar en la posibilidad de que
la tecnologia transferida pueda enriquecerse, mejorarse, amplificarse y aplicada
en miltiples areas, y que las mejoras pueden generar derechos de propiedad
autonomos de mayor valor o importancia que la tecnologia original. De hecho,
no debemos olvidar que las universidades actualmente venden/licencian tecno-
logias en fase embrionaria y que los inventores participan frecuentemente en
el desarrollo de la tecnologia después de haber firmado el acuerdo de licencia.
Por tanto, la invencidon descrita no es segura y debe considerarse una «materia
viva», y ante dicha incertidumbre, serfa oportuno hacer ajustes contractuales
para disminuir el riesgo. También se debe tener en cuenta que las tecnologias
a menudo implican interoperabilidad®, y requieren medios y herramientas de
paises distintos del pais en el que se autorizo la tecnologia principal. Esto podria
significar que, de vez en cuando, el acuerdo debe ser revisado, teniendo en cuen-
ta la entrada de un nuevo paifs y, en consecuencia, un sistema legal diferente.
Es por esta misma razén que nos preguntamos si tendria sentido preparar una
guia para adjuntarla al contrato destinado a ayudar a establecer los principios
y criterios para ayudar en la interpretacion del contrato, incluso en el caso de
la transformacion irrecuperable de tecnologia. Todos los factores mencionados
anteriormente ayudarian a disminuir la incidencia de las renegociaciones de las
licencias y de todos los costes asociados. De hecho, como se menciond anterior-
mente, uno de los aspectos mas temidos de la transferencia de tecnologia acadé-
mica es, sin duda, el coste general de la renegociacion de licencias. Estos costes
generalmente incluyen, entre otros: el coste de preparar los documentos; los
gastos legales de ambas partes; los gastos de viaje y los salarios para los funcio-
narios involucrados en el proceso de renegociacion; los costes relacionados con
los materiales, estructuras y espacios involucrados; costes de mantenimiento de

27 Ibid., pag. 66.

% LIN ahade que «al determinar si un producto especifico puede satisfacer los criterios anteriores, las
autoridades aduaneras pertinentes deben realizar un examen de las caracteristicas objetivas de los productos
para cada caso en particular para responder a lo siguiente: ;cual es el nivel de interoperabilidad del producto?»
[LIN, T. (2011), pag. 422]. Segtin LIN, solo respondiendo al analisis de la interoperabilidad de la invencion de la
computadora electronica se pueden evitar muchas brechas estructurales dentro del acuerdo de licencia.
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la propiedad industrial. En un ensayo reciente, GILSON, SABEL y SCOTT subraya-
ron que «las partes estan respondiendo a la creciente incertidumbre escribiendo
contratos que entrelazan mecanismos formales e informales [...] de una manera
que les permita a cada una de las partes evaluar la disposicion y la capacidad
de la otra para responder efectiva y cooperativamente y a circunstancias im-
previstas*». Por tanto, es la incertidumbre del sujeto contractual de un contra-
to relacional lo que parece empujar a las partes a cambiar su comportamiento
contractual hacia nuevas dinamicas de relacidon. Para este fin, la identificacion
de la tecnologia que se debe transferir se vuelve extremadamente importante,
al igual que las mejoras o desarrollos posteriores derivados de dicha identifica-
cion. En cuanto al perfil de las mejoras tecnoldgicas, sucesivas invenciones o
aplicaciones en otros campos que incluso pueden generar titulos autbnomos de
propiedad, pueden resultar después de meses o aflos de investigacion y, al mis-
mo tiempo, involucrar las actividades de la universidad y del socio licenciatario.
En muchos contratos, las universidades intentan retener los derechos sobre las
investigaciones futuras y el desarrollo de la tecnologia académica con fines edu-
cativos y, en ocasiones, comerciales. Obviamente, estamos hablando de intere-
ses opuestos que la oficina de transferencia de tecnologia de la universidad y el
licenciatario intentan resolver normalmente. Por tanto, para minimizar el riesgo
de renegociacion, serd necesario poner a las partes en una posicion para, al me-
nos, reducir la incertidumbre asociada con el sujeto contractual. Como SHANE
sefhald en un articulo con admirable rigor analitico, «cuanto mas completo es el
contrato, mas se reduce el riesgo de renegociacion»*.

En este sentido, hay varias soluciones alternativas posibles. En primer lugar,
podriamos recurrir a elementos que son externos al contrato y a los que hace se
referencia explicitamente por relacion. En nuestra opinidn, dichos elementos
externos deberan variar segtin el tipo de tecnologia que se transfiera, los dere-
chos de propiedad intelectual proporcionados y las capacidades transferidas al
licenciatario por los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, en el caso de
una patente, cada tecnologia auxiliar, cada ley secundaria, y cada mejora o alte-
racion pueden ser revisadas a la luz de las innovaciones técnicas de la patente o
por la tecnologfa del perimetro. La interpretacion de lo que se incluye dentro de
estos dos parametros fijos podria usarse para resolver incertidumbres con res-
pecto al tema. Por el contrario, en el caso de transferencia de know-how o secre-
tos comerciales, proponemos hacer referencia a la experiencia de un experto del
sector empresarial; o a modelos de utilidad derivados en los registros ptblicos
del territorio de referencia como se especifica en el acuerdo. Sin embargo, en
cualquier caso, deseamos sehalar que en la licencia se deben mencionar referen-
cias especificas para evitar una posible controversia entre las partes con respecto
al punto de referencia para el contenido del contrato.

En cualquier caso, serfa una buena practica cuando la tecnologia licenciada
de la universidad fuera susceptible de desarrollos futuros, la de no cerrar acuer-
dos de licencia que restrinjan significativamente al licenciatario excluyendo
explicitamente desarrollos tecnologicos futuros. Sin embargo, cuando esto no
parece representar la mejor opcion, puede ser recomendable recurrir a licencias
cruzadas, que también se emiten en un formato estandar, lo que significa que la

2 GILSON, SABEL y ScOTT (2013), pag. 27.
% SHANE (2002), pag. 131.
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licencia incluye todos los derechos que pueden derivar potencialmente de una
tecnologia determinada y de eventuales versiones futuras.

3. LA CONVENIENCIA DE MANTENER LA RELACION CONTRACTUAL

Los acuerdos de transferencia de tecnologia, independientemente del pano-
rama de las patentes en el que se insertan, tienden a terminarse por una serie de
razones que se pueden dividir en dos grandes categorias: objetivos contractuales
fallidos y conducta del titular de la licencia. La primera categoria abarca todos
los casos en los que la continuacion de la relacion depende del cumplimiento de
las obligaciones contractuales a las que esta vinculada y que «mantienen a las
partes focalizadas en objetivos intermedios y finales que alcanzar»*' (como las
licencias en biotecnologia). No siempre es facil identificar el incumplimiento
del titular de la licencia y, en cualquier caso, esto puede generar conflictos que
requieren tiempo e incurren en costes?.

La segunda categoria comprende todas las infracciones que estan vinculadas
con la conducta del licenciatario (intencional o negligente), o en otras palabras,
comportamientos de «oportunismo contractual». El riesgo de comportamiento
oportunista deriva exclusivamente de la existencia de asimetrias informativas
entre las partes, tanto que pueden surgir en los contratos de licencia académi-
ca en los que el desequilibrio de informacidn entre las partes es inherente al
contenido del contrato. Ademas, los comportamientos pueden variar de manera
significativa y pueden estar relacionados con la conducta subjetiva del titular
de la licencia. Por tanto, no podemos proporcionar una lista exhaustiva en este
articulo. De entre®® los muchos riesgos nos limitaremos a: riesgo moral (como
se menciond anteriormente); flipping de tecnologia®* (el comportamiento opor-
tunista que surge como consecuencia del comportamiento del licenciatario don-
de, en lugar de desarrollar tecnologia y desplegarla en el mercado, adquiere

31 OHELER (2012), pag. 75.

32 Se ha demostrado ampliamente (cfr. THURSBY, THURSBY y DECHENAUX, 2005) que, entre otras cosas, la
terminacion de la relacion (incluso como resultado de la terminacion unilateral por parte del licenciante) es un
remedio o un efecto que las partes pueden acordar como una estrategia de salida en vista de la imposibilidad
comprobada de lograr un objetivo determinado. De hecho, también hay quienes creen que la amenaza de termi-
nacion puede ser mas efectiva que la sancion misma. En particular, segin THURSBY la eficiencia del monitoreo
depende de qué tan creible sea realmente la amenaza del licenciante de retirarse del acuerdo.

3 A partir de encuestas doctrinales realizadas a nivel europeo y estadounidense, las causas subjetivas
mas frecuentes de terminacion son: el impago de regalfas; la imposibilidad de cubrir los costos con los ingre-
sos derivados de las licencias; un cambio repentino de la politica corporativa y econdmica de la empresa y la
consiguiente pérdida por parte de esta Gltima de su interés en la continuacion de la licencia; la decision de la
empresa de cambiar el negocio o el producto que se estd desarrollando mediante la creacion de un nuevo pro-
ducto adjunto (para caracteristicas, funcionamiento, etc.) en la medida en que la propiedad intelectual ya no sea
atil a nivel comercial.

3 En particular, en este altimo caso, Massimo GRANIERI nos recuerda como, especialmente en el comercio
internacional de tecnologias, no es raro encontrarse con clausulas que establecen que «la terminacion de la
licencia no compromete el destino de ninglina sublicencia concedida» [GRANIERI (2010), pag. 137]. De hecho,
no se han encontrado precedentes de tales problemas en la jurisprudencia de la UE y los Estados Unidos, pero
creemos que podemos afirmar que esta posibilidad puede ser un presagio de mas problemas que los que intenta
resolver invocando el principio de la conservacion del contrato. De hecho, no olvidemos que para evitar que el
licenciatario eluda las obligaciones, se espera que las condiciones de sublicencia sean mas caras. De esta forma,
se puede evitar una situacion en la que el licenciatario se beneficie del otorgamiento de sublicencias y, por tanto,
asigne la produccion y comercializacion de la invencion a terceros. Por otro lado, no debemos olvidar que el
objetivo final de la transferencia de tecnologfa es la maximizacion de la transferencia y de la produccion de
innovacion y que tales comportamientos oportunistas del licenciatario obligan a las universidades a mantener
un monitoreo constante, lo que se traduce en bastante costes y compromisos significativos.
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las técnicas solo para desviarla de la competencia); informacidn insuficiente
(cuando el titular de la licencia no informa adecuadamente de las ventas netas
del producto que ha obtenido u oculta los resultados de alguna manera); inven-
tar o patentar (cuando el licenciatario, por medio de un conocimiento practico
de la tecnologia licenciada, intenta obtener nuevas solicitudes de patente sobre
las aplicaciones o hacer mejoras en la tecnologia ya autorizada); el fendbmeno
de la imposibilidad de alcanzar los objetivos preestablecidos (por ejemplo, no
lograr la cifra minima de ventas netas); la practica de restricciones injustificadas
para el uso de los resultados de la investigacion experimental por parte de las
universidades; la practica de la invalidacion de patente por el licenciatario (el
licenciatario cuestiona la validez de la propiedad intelectual patentada durante
la posesion de la licencia o después de la terminacion para evitar el pago de las
tarifas negociadas).

Por tanto, considerando lo anterior y para maximizar la transferencia de
tecnologia, parece apropiado incluir lo siguiente en los acuerdos de licencia de
invencion académica: el derecho a rescindir la licencia si el licenciatario disputa
la validez de las patentes autorizadas; el derecho a reducir el alcance de la licen-
cia si el licenciatario disputa la validez de la licencia de la patente; el derecho de
atribuir al licenciatario riesgos financieros vinculados a una posible resolucion
de invalidez de la patente o exigir royalties superiores a los que se hubieran
solicitado en ausencia de dicha resolucion; el derecho a solicitar anticipos no
reembolsables como garantia de acciones potenciales del licenciatario; el dere-
cho a imponer tarifas mas altas de royalty si el licenciatario impugna la patente;
el derecho de exigir al licenciatario que continie pagando los royalties durante
el proceso de validacion y hacer que dichos pagos no sean reembolsables; el
derecho de identificar y cuantificar el know-how transferido junto a la patente
para obtener royalties sobre la primera (aunque sea inferior), en caso de que la
patente sea invalidada; el derecho de exigir al licenciatario que lleve a cabo la
debida diligencia previa a la concesion de la patente y que garantice su validez;
el derecho de exigir al licenciatario que envie una orden de cese y desista antes
de iniciar un juicio por la validez de la patente con la finalidad de poner a la
universidad en una posicion en la que pueda estimar la carga de un posible vere-
dicto y negociar un acuerdo en consecuencia; el derecho de imponer al licencia-
tario, en el caso de una disputa sobre patentes, una licencia retroactiva para las
mejoras que la organizacion de investigacion haya realizado en la invencion; el
derecho de elegir el tribunal que dirimira cualquier disputa; el derecho de exigir
una clausula de arbitraje o mediacion para discutir todos los asuntos relativos
a la validez o aplicabilidad de las patentes y para evitar el debilitamiento de la
patente a través de la divulgacion de informacidon que debera ser confidencial Si
se adoptaran los medidas antes mencionadas, los riesgos asociados a la finaliza-
cion de la relacion podrian evitarse méas facilmente.

Por otro lado, dados los costes de identificar al licenciatario y la depen-
dencia del licenciatario del monopolio del licenciante, incluso en términos de
inversiones para el desarrollo y la comercializacion, la excepcion por la que
la resolucion del contrato puede ser mas perjudicial que beneficiosa para la li-
cencia subyacente no parece completamente fuera de lugar. GRANIERI confirma
nuestra teoria cuando afirma que «las soluciones contra los comportamientos de
incumplimiento deben basarse en la necesidad de suprimir la mala conducta y
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el mantenimiento simultaneo de las obligaciones contractuales, asi como alen-
tar su cumplimiento adecuado»*. En cualquier caso, no interesa al licenciante
poner en peligro la supervivencia del titular de la licencia porque una disputa
judicial es demasiado cara y el licenciatario una vez que ha compartido el know-
how, podria tener una ventaja competitiva indiscutible sobre los otros jugadores
y sobre el licenciante.

4. LA INADECUACION DEL RENDIMIENTO ECONOMICO

Los métodos de remuneracion también juegan un papel importante en la
maximizacion de la transferencia de tecnologia en modelos de propiedad tanto
institucionales como individuales. Desde esta perspectiva, no tenemos dificul-
tad en reconocer que, sobre todo, las formas mas creibles parecen ser el sistema
de royalties y el uso de sumas fijas para superar positivamente las fases expe-
rimentales (hitos), junto con la participacion de la universidad en las acciones
de las compafias licenciatarias. La naturaleza variable de la compensacion de
royalties es una gran herramienta para que el licenciante controle a la compania
licenciataria y puede servir como parametros de éxito. Esto explica el porqué
los royalties se calculan sobre la base del precio neto de la reventa de bienes que
incorporan la tecnologifa. De esta manera, el proceso de verificacion (auditoria)
es mas facil y disminuye los costes de control.

Los royalties también sirven para suprimir el posible comportamiento opor-
tunista del licenciatario, especialmente si las partes acuerdan una cantidad mi-
nima garantizada. De esta manera, no solo los parametros se vuelven objeti-
vamente verificables, sino que también toman el rol de bloquear el potencial
subdesarrollo de la tecnologia (o detener el desarrollo de la invencion). Una
clausula que incluya un valor fijo, como un royalty minimo fijo garantizado,
puede ser evitada solo mediante el aumento de la produccion, lo que obliga al li-
cenciatario a no bloquear la investigacion y el desarrollo posterior. La inclusion
de una cuantia minima garantizada fija podria ser invocada por las universida-
des para evitar ain mas el riesgo de que el licenciatario venda la tecnologia con
pérdidas para obtener una buena posicion en el mercado (especialmente cuando
los costes de fabricacion o tecnologia académica son relativamente bajos). Fi-
nalmente, no debemos olvidar el papel de los derechos de autor para contener el
peligro de riesgo moral. Al garantizar la colaboracion de los inventores durante
la fase de desarrollo, que precede a la comercializacion, el titular de la licencia
considerara conveniente utilizar tarifas variables para inducir la cooperacion®®.
Los parametros sobre los que normalmente se calculan los royalties son: 1) las
ganancias netas o brutas recibidas por el socio estratégico; 2) la venta de la
tecnologia académica y de los productos derivados de dicha tecnologia desarro-
llada en relacion con el acuerdo, y 3) la venta de la tecnologia académica o la
venta de productos en los que se incorpora dicha tecnologia o mediante la que
se distribuye dicha tecnologfa.

Con respecto a un sistema de pago basado en hitos, esto puede producir los
mismos resultados obtenibles a través de royalties y puede reducir el riesgo de que
los investigadores se interesen mas en la investigacion y menos en el desarrollo.

3 Cfr. supra nota 34, GRANIERI (2010), pag. 135.
3 JENSEN y THURSBY (2001), pag. 247.
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Estas cantidades fijas, sujetas a pasar con éxito cada fase experimental, desem-
pefian la misma funcidn que se vio anteriormente en relacion con los royalties
minimos fijos garantizados, con la Gnica diferencia de que el logro de ciertos
objetivos especificos no esta relacionado con los pagos de royalties. Ademas, no
debemos olvidar que la inclusion de hitos reduce los costes administrativos del
contrato y la incertidumbre de las ganancias relacionadas debido a que la validez
del acuerdo se basa en que ocurran los eventos objetivos. Estos eventos objetivos
deben estar claramente establecidos en el contrato y ademas se debe proporcionar
también un mecanismo flexible y rapido para su verificabilidad. Para disehar hitos
que equilibren los incentivos, se requiere un pronostico realista del potencial del
producto porque de lo contrario, su valor intrinseco podria ser limitado. Por otro
lado, como senala correctamente Phil CHoI, «[l la forma contractual 6ptima es la
que genera el maximo bienestar del juego de I+ D»*".

Independientemente de cual de los dos formularios de mitigacion se utilice,
proponemos la remuneracion a través de consultoria que pueden representar un
incentivo adicional para la productividad de los investigadores (especialmente
durante las primeras etapas de la investigacion y desarrollo de la invencion). Por
lo general, es el centro de investigacion/universidad de acogida el que determina
si los investigadores tendran tiempo suficiente para dedicarse a las consultorias.
De hecho, en algunos casos, las universidades predeterminaran los métodos,
criterios y condiciones. Hay universidades que establecen un limite de tiempo
maximo para las consultorias externas de los investigadores (generalmente li-
mitadas a un dia por semana), mientras que otras establecen periodos de tiempo
durante todo el afio (generalmente durante los meses de verano). Ademas, no se
debe subestimar la capacidad de las universidades para supervisar a los investi-
gadores durante sus consultorias externas. De hecho, uno de los riesgos ha sido
siempre que los investigadores utilizaran herramientas, pruebas y analisis para
sus propios fines fuera del ambito de sus proyectos de investigacion. Mediante
el uso de estos contratos de consultoria, el licenciante puede incentivar siempre
a los investigadores y, al mismo tiempo, establecer reglas para las condiciones
de las colaboraciones externas de sus propios empleados.

5. (EXCLUSIVIDAD O NO EXCLUSIVIDAD?

Otro problema esta relacionado con la oportunidad de optar por un tipo
de licencia exclusiva o no exclusiva, conocida por algunos como el «dilema
de la exclusividad»3®. A través del analisis empirico y la investigacion esta-
distica basada en diferentes parametros y metodologias, la literatura econo-
mica internacional ha debatido sobre qué opcion es la mejor para obtener el
maximo provecho de la transferencia de tecnologia y, al final, ha llegado a
una conclusidn bastante aceptable. La decision sobre qué tipo de licencia es
preferible radica, antes de nada, en el area de tecnologia® pertinente, luego,
en el tamano del sector objetivo del mercado y, por Gltimo, en el grado y la
sostenibilidad de los productos®’. PICCALUNGA y otros estudiosos*! resaltan

37 CHor (2002), pag. 815.

8 ForAY (20006), pag. 982.

% KESAN (2009), pag. 2201.

40 ERUTKU, PRIEGUE FREIRE y RICHELLE (2007), pag. 263.
4 PICCALUGA, BALDERI y CONTI (2009), pag. 7.

w
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que para evaluar la oportunidad y la conveniencia de una licencia sobre otra,
se debe considerar lo siguiente: a) el alcance de los derechos que el patroci-
nador de la investigacion ha reservado con respecto a la explotacion comer-
cial de la tecnologia (opciones, derechos de prioridad, etc.); b) el nivel de
madurez de la tecnologia para patentar; c) la presencia de los conocimientos
técnicos asociados con la patente y el potencial de colaboracion ex post con
los inventores que favorece el intercambio de informacion no codificada;
d) eventuales costes legales potenciales (por ejemplo, productos farmacéu-
ticos); e) el potencial de la tecnologia para permitir miltiples opciones en el
campo de uso de la licencia y para una mayor distribucidon de los resultados
de la investigacion; f) la duracidn residual de la proteccion de la patente en
relacidn con las tendencias del mercado; g) la conformidad de la tecnologia y
las normas del mercado (sobre todo en el campo de la tecnologia de la infor-
macion), y /) la oportunidad de bloquear posibles falsificaciones e ilegalida-
des y recuperar beneficios perdidos.

El uso de licencias no exclusivas parece ser deseable cuando la tecnologia
se encuentra en la fase de desarrollo o cuando representa una fuerte innovacion
en el area de investigacion relevante. En tales circunstancias, esta claro que
el beneficio de estas licencias, a saber: la difusion de la investigacion y el de-
sarrollo, se incrementa significativamente si se otorgan a mas desarrolladores.
En este caso, habria una mayor posibilidad de éxito comercial. Esto es respal-
dado por la investigacion realizada en 2007 por THURSBY** sobre las licencias
otorgadas por 148 organizaciones sin fines de lucro en un aho de referencia en
particular (2004). En este estudio, mas de la mitad de las licencias analizadas no
eran exclusivas y la razon de esto radica en la necesidad obvia de fondos para
la investigacidon. No debemos olvidar que un mayor nimero de empresas licen-
ciatarias requerird mayores costes para supervisar la estructura del licenciante
y, por tanto, la eleccidon del tipo de licencia que se debe utilizar debe tomar en
cuenta dichos costes. En algunos casos, también se ha descubierto que estos
costes son el factor decisivo para que las universidades y los centros de inves-
tigacion se inclinen por las licencias exclusivas. Por otro lado, recurrir a una
licencia exclusiva también puede representar la mejor opcidon comercial cuando
la tecnologia que se va a transferir requiere una gran inversion para desarrollar
su potencial de mercado. El licenciatario tendra los estimulos justos para asumir
el riesgo de la fase de desarrollo solo si puede contar con una posicidon exclusiva
futura en la explotacion comercial de la tecnologia®. Bajo tales condiciones,
una licencia exclusiva preservaria el capital y las energias invertidas sin que los
inversores tuvieran que temer los ataques competitivos de terceros, que tedrica-
mente podrian intervenir en el mercado antes de que tengan tiempo de recuperar
sus inversiones a través de las ventas. De hecho, una licencia exclusiva tiene la
ventaja potencial de excluir a todos los posibles desarrolladores de la invencion
patentada de todos los campos. Sin embargo, el licenciatario exclusivo tiende a
asumir los costes de cualquier prueba potencial, lo que representa una ventaja
indiscutible para las universidades. Por esta misma razon, la industria general-
mente esta interesada en licencias exclusivas para tener una ventaja competiti-
va. Por ejemplo, el sector quimico-farmacéutico.

42 THURSBY, THURSBY y GUPTA-MUKHERJEE (2007), pags. 596-597.
4 THURSBY y THURSBY (2003), pag. 210.
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6. EL IMPACTO DE LA DURACION DE LA LICENCIA

La evaluacion de la duracion de una licencia de invencion académica puede
jugar un papel importante para mitigar los comportamientos oportunistas del
titular de la licencia. No hay muchos estudios sobre la duracion temporal de los
acuerdos de licencia para mejorar su rentabilidad, asi que los pocos estudios
disponibles proporcionan datos muy valiosos.

Un estudio reciente realizado por el economista Manel ANTELO* ha compa-
rado la rentabilidad en términos de los royalties de licencias estipuladas a corto
o largo plazo, utilizando los costes que soporta el licenciatario que han sido
deducidos de los ingresos como BENCHMARK. Si analizamos los gastos de pro-
duccidn a gran escala, vemos como el licenciatario prefiere estipular una serie
de contratos a corto plazo en lugar de contratos a largo plazo. En la secuencia
de contratos considerada, las companias que producen con altos y bajos costes,
pagan la misma tasa de royalties y los costes se concentran en las primeras
etapas de la vida de la licencia. Mas tarde, durante el desarrollo de la invencion
patentada, las tarifas tienden a disminuir para las empresas que producen a al-
tos costes, mientras que tienden a aumentar para los productores de bajo coste,
haciendo que las transacciones sean mas rentables para las universidades y por
tanto aumenten los ingresos de las licencias. Por eso, las empresas tienden a
preferir los contratos a corto plazo aunque esto también puede depender del
hecho de que, mediante el uso de licencias a corto plazo, las empresas pueden
finalmente liberarse de un posible fracaso comercial y dedicarse a invertir en
otra invencion. Desde el punto de vista de la institucion licenciataria, no pode-
mos dejar de sefialar los posibles efectos nocivos de la adopcion de una licencia
a corto plazo. De hecho, es poco probable que al final del contrato, la organi-
zacidn investigadora pueda reposicionar la tecnologia en el mercado, aunque
tenga licencia no exclusiva. Esto se debe a que es probable que haya una gran
cantidad de competidores y un estado de técnicas extremadamente avanzadas y
superpobladas. Hasta el dia de hoy, no hay estudios analiticos empiricos sobre
este tema.

V. CONCLUSIONES

Los modelos universitarios de transferencia tecnologica en Estados Uni-
dos y Europa presentan, de hecho, perfiles de gestion muy diferentes, tanto
desde el punto de vista de las politicas ptblicas como desde una perspectiva
juridico-administrativa en lo que se refiere a la gestion de los derechos. Sin
embargo, las dos realidades presentan ideas que, aunque se basen en puntos de
partida muy diferentes, pueden integrarse para dar vida a un marco o procedi-
miento contractual que responda de manera solida y efectiva a los problemas
que afecten a las practicas de patentamiento de las universidades. Por tanto, el
desafio para esta contribucion radica precisamente en la identificacion de so-
luciones operativas y contractuales que van mas alla de tales discrepancias y
que luego pueden aplicarse de manera consistente en los desafios mas arduos
en el desarrollo de licencias universitarias. El objetivo es eliminar definiti-

“ ANTELO (2009), pag. 287.
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vamente los obstaculos de naturaleza econdmica y legal que comparten los
investigadores y las empresas universitarias a nivel internacional con el fin
de diseminar el conocimiento, donde los limites no tienen ninguna razdon de
existir, excepto cuando se considera que la innovacidn, por su naturaleza, es
globalizada.
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