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Prologo

PARC CIENTIiFIC
VNIVERSITATE D VALENCIA

La actividad investigadora y de transferencia posee, en la actualidad, una signifi-
cativa importancia en el dia a dia de Universidades, Organismos Publicos de In-
vestigacion y Empresas; ocupando asimismo un lugar estratégico en las politicas
publicas —estatales, regionales e institucionales- y en las propiamente empre-
sariales, redundando positivamente en un desarrollo econdmico y social soste-
nible. Los innegables beneficios que resultan de los procesos de transferencia
se situan detras de la proliferacion de Organismos de Transferencia de los Resul-
tados de la Investigacion vinculados a los Centros de Investigacion, que favore-
cen la celebracion de acuerdos por medio de los que se transfiere la tecnologia,
la innovacidn y el conocimiento generado, y de la creacion de Empresas de Base
Tecnoldgica; al igual que, por medio de su actuacion colaborativa y en red, faci-
litan la creacion de Consorcios que ponen en contacto los distintos ecosistemas
de investigacion con resultados altamente beneficiosos para sus participantes.

La actividad de transferencia, sin embargo, no se encuentra ajena a los distintos
conflictos que pueden surgir durante su desarrollo, ya cuenten estos con una na-
turaleza técnica, comercial o estrictamente juridica. Este hecho obliga a platear-
nos cuestiones como las siguientes: ;Qué sucede cuando, en el marco de es-
tas relaciones, surgen conflictos entre las partes que hacen peligrar la relacion?
¢ Cuentan estos contratos con mecanismos que minimicen o eliminen las contro-
versias? ; Como seria posible reducir la intensidad de las diferencias y garantizar la
continuidad de la colaboracion? ;Cuales serian los mecanismos mas adecuados
para atender a las eventuales confrontaciones y facilitar su continuidad, teniendo
en cuenta su complejidad y componente altamente técnico? ;Como se puede
garantizar el caracter confidencial de la informacion transferida en estos casos?

A estas preguntas —verdadera pesadilla para el personal investigador, una vez ad-
vierten sus dramaticas consecuencias, y para los gestores de las OTRIs al estar
familiarizados con sus causas y con sus indeseables potenciales resultados-, pre-
tende responder este ebook. Esta publicacion constituye una muestra de la firme
voluntad de cooperacion existente entre el Parc Cientific de la Universitat de Va-
lencia y la Corte de Arbitraje y Mediacion de Valencia, en un ambito que adolece
de estudios que aunen la necesidad de profundidad y de practicidad. Para ello, se
ha contado con un valioso elenco de académicos y de profesionales que ponen
en valor sus conocimientos y experiencia, con el objeto de ofrecer claves para
prevenir y evitar los posibles conflictos que pueden producirse en el marco de
este tipo de acuerdos, asi como, llegado el caso, reducir su intensidad y favore-
cer una gestion adecuada de los mismos; ofreciendo valiosas recomendaciones
dirigidas a investigadores y a responsables de las unidades de trasferencia de re-
sultados de investigacion de las Universidades y de los Centros de Investigacion,
asi como a gestores y profesionales que intervienen en los proyectos de [+D+i.
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En este sentido, tras una primera aproximacion tanto sobre las dificultades que
pueden surgir en el contexto de la transferencia de tecnologia como al respecto
de los distintos medios de resolucion de controversias que se encuentran a dis-
posicion de sus actores -realizada por quien firma este Prologo-, se procede
a la presentacion de las ultimas novedades legislativas que rodean este tipo
de actividades desde la perspectiva del Derecho de la Propiedad Industrial -a
cargo del catedratico de la Universitat Politécnica de Valencia Felipe Palau-,
asi como de la realidad que presentan los contratos de transferencia y los dis-
tintos tipos de controversias que son susceptibles de generar -expuestos por
M? Dolores Blanco y Rosa M? Rodriguez, Responsable de la Seccid I+D+i
Contractada y Técnico Superior de Investigacion del Servei d’Investigacio i In-
novacio de la Universitat de Valéncia, respectivamente-. Y ello, de forma pre-
via a presentar dos importantes herramientas, alternativas a la justicia estatal,
que facilitan la gestion de tales conflictos y se encuentran disponibles, como
son el arbitraje y la mediacion. Y ello, en relacion tanto con la Empresas de
Base Tecnoldgica -analizados por Jesus Olavarria, profesor de la Universitat
de Valéncia, Arbitro y miembro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbi-
traje y Mediacion de Valencia-, como referido a la importancia que ha adquiri-
do la mediacidn en el contexto de los procesos I+D+i -elaborado por Ignacio
Alamar, abogado y Arbitro de la Corte de Arbitraje y Mediacién de Valencia-.

Como resultado de este destacable ejemplo de colaboracion publico-privada, se
ofrece a quien participa en la actividad de transferencia una valiosa guia de buenas
practicas, orientada tanto a la prevencion de las controversias que pudieran surgir
en este complejo contexto, asi de como —llegado el caso- de las numerosas ven-
tajas que ofrecen el recurso al arbitraje y a la mediacion a la hora de plantearse la
gestion legal de los diversos conflictos y riesgos legales que rodean a la actividad
investigadora y a los acuerdos de transferencia. En definitiva, constituye una obra
pionera en su ambito que se encuentra caracterizada por su orientacion practica,
sin por ello renunciar a la necesaria profundidad y el rigor que exige la materia.

GUILLERMO PALAO

Catedratico de Derecho Internacional Privado de
la Universitat de Valencia, miembro del Proyecto
I+D MINECO DER-2016-74945-R y Arbitro de la
Corte de Arbitraje y Mediaciéon de Valencia.
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CAPITULO 1:

EL INVESTIGADOR EN SU LABERINTO:
LAS CONTROVERSIAS EN EL AMBITO

DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Y VIAS DE RESOLUCION



|. El investigador en su laberinto: las controversias en
el ambito de la transferencia de tecnologia y vias de
resolucion

POR GUILLERMO PALAO MORENO

* Guillermo Palao Moreno es Catedratico de Derecho Internacional privado, Universitat de
Valéncia. Miembro del Grupo de Investigacion de Excelencia MedARb GIUV2013-090, del
Proyecto Prometeo 2018/111 y de MINECO DER-2016-74945-R, asi como de los “Centros de
Mediacion y Arbitraje” de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Suiza)
y de la Camara de Comercio de Valencia. E-mail: guillermo.palao@uyv.es.

1. INTRODUCCION

Las Universidades espafiolas (principalmente las publicas), los Organismos Publicos de Investi-
gacién (OPIs) y destacadas empresas llevan a cabo una importante labor investigadora, inventiva
e innovadora por medio de los conocidos como procesos |+D+i, que conduce a la generacion de
distintos tipos de resultados (tecnologia, innovaciéon o conocimientos). Pues bien, estas derivacio-
nes se ven tuteladas por medio de diversos Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (Pl) que
se crean sobre los mismos, como pueden ser, entre otros, patentes, know-how, marcas, secretos
industriales, disefios industriales, derechos de autor o software.

Foto de Miguel Lorenzo. Fuente: FPCUV.
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De este modo, la tecnologia, la innovacion o el conocimiento resultante de este tipo de procesos
de I+D+i (a los que nos referiremos a partir de estos momentos, en términos generales y amplios,
como Tecnologia) se verian protegidos por el sistema de PIl, por medio de los que otorgaria una
serie de derechos exclusivos de explotacién a su titular. Algo que podria conducir, en ultimo ex-
tremo y segun los casos —en funcion de los intereses de las partes-, al interés de que produzca
una eventual Transferencia de esta Tecnologia por medio de distintas figuras contractuales -que
componen desde una perspectiva amplia la categoria de los contratos de Transferencia de Tecno-
logia-, por medio de los que el titular de un derecho de Pl comunicaria y permitiria el acceso a una
determinada Tecnologia (y, sobre todo, a los derechos que se derivan del mismo) a otro sujeto para
su explotacion comercial o industrial.

En este sentido, y a modo de ejemplo, el articulo 1, en sus letras b) y c), del Reglamento (UE) n°
316/2014, relativo a la aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la
Unién Europea a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia, define en
términos igualmente amplios los términos “derechos de tecnologia” y “acuerdo de transferencia de
tecnologia”.

La complejidad que rodea a este tipo de contratos y de las controversias
que podrian surgir en Su seno puede suscitar perplejiaad al investigador/a,
situandolo ante un laberinto juridico del que incluso no sepa sallr.

Partiendo de esta realidad, este capitulo pretende ofrecer una aproximacion tanto a los elemen-
tos esenciales de las controversias que pueden derivarse de la dinamica propia los contratos de
Transferencia de Tecnologia, como a los distintos medios que el Derecho pone a disposicién para
resolver este tipo de disputas.

2. LATRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LAS CONTROVERSIAS QUE
GENERA

La Tecnologia ocupa en la actual economia global y del conocimiento -dominada por la competen-
cia, la interconexion y la movilidad de las actividades productivas y a las puertas de una auténtica
“cuarta revolucién industrial”’- un lugar principal en relacién con el desarrollo y el crecimiento eco-
némico. De ahi que haya centrado el interés tanto de los particulares, como de las Organizaciones
Internacionales (destacando el papel coordinador que se ha desarrollado desde el sistema de Na-
ciones Unidas), aunque también de los sistemas de integracion regional (como, en nuestro caso,
la Unién Europea —-UE-) y los paises —divididos entre los mas desarrollados tecnolégicamente y
aquellos deficitarios receptores de tecnologia, a quienes ofrece una ventaja competitiva-.

&
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En consecuencia, esta preocupacioén ha conducido a que, de un lado, se haya tratado de generar
un marco normativo que favorezca y promueva los procesos de |+D+i, al igual que se hayan involu-
crado activamente en estos procesos, tanto los organismos de investigacion y la industria, debido
a los beneficios econémicos y el desarrollo social que supone.

Asi las cosas y como se ha expuesto, la importancia clave de la Tecnologia y la conveniencia de
incentivar los procesos de I+D+i ha conducido a que se haya promovido la tutela legal de los dere-
chos de Pl que se encuentran aparejados a la misma; destacando los esfuerzos realizados, desde
una perspectiva internacional, por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la
Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC), asi como desde un plano regional y por lo que a noso-
tros importa, por la UE. En un plano internacional, esta tutela legal normalmente se caracteriza por
su fragmentacion, debido al caracter territorial de los derechos de PI.

MSK inSight 36

Foto de Miguel Lorenzo. Fuente: FPCUV.

Debido al lugar central que ocupa en el actual sistema econémico, asi como por su importancia
como ventaja competitiva y su incidencia en el desarrollo, el interés que despierta el acceso a la
Tecnologia ha conducido a que se favorezca su transferencia. Y ello, principalmente por medio de
alianzas estratégicas, desde las organizaciones internacionales y regionales, asi como (aunque de

PARC CIENTIFIC
VNIVERSITATEH D VALENCIA EL INVESTIGADOR EN SU LABERINTO



forma dispar) por parte de los paises; siendo también de interés para los actores privados eliminar
los obstaculos que pudiera encontrara la misma. Algo que ha conducido a situar los contratos de
Transferencia de Tecnologia (entendidos en un sentido amplio) en un lugar destacado en las tran-
sacciones comerciales en nuestros dias, tanto nacionales como internacionales.

Como resultado de lo expuesto, en la actualidad se aprecia un significativo incremento de las ac-
tividades de Transferencia de Tecnologia -donde las Universidades desarrollan un papel singular-
mente activo-, que corre pareja a la mayor complejidad de este tipo de relaciones, asi como a un
aumento de la litigiosidad que se puede generar en el marco de los contratos por medio de los que
se vehicula el acceso a tales derechos de PI.

2.1. NOCIONES BASICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Considerada como una funcién propia de las universidades -junto a la docencia y a la investiga-
cion-, desde la aprobacion de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, esta transcen-
dental actividad —en la que participan también los OPIs y el sector privado- los procesos de transfe-
rencia han contado con un nuevo impulso y desarrollo gracias a iniciativas legislativas como la Ley
Organica 6/2001 de Universidades —modificada por la Ley 4/2007-, la Ley 14/2011, de la Ciencia,
la Tecnologia y la Innovacion, o la Ley 2/2011, de Economia Sostenible.

Desde una perspectiva amplia, su objeto principal se vincula a los distintos resultados de la activi-
dad investigadora, inventiva e innovadora (derivados de procesos I+D+i), permitiendo el desarrollo
de iniciativas emprendedoras y la generacion de relaciones colaborativas de contenido econémico,
que redundan en la satisfaccién de intereses diversos -tanto publicos como privados-, asi como
en importantes beneficios para la sociedad en su conjunto, favoreciendo su desarrollo tecnoldgico,
econdmico y su bienestar.

La Trasferencia de Tecnologia se instrumentaliza a través de diferentes tipos
contractuales —como son los de Licencia, Cesion, Investigacion y Desarrollo,
Asesoramiento y Consultoria, Prestacion de Servicios de Investigacion,
Acuerdos de Confidencialidad o de Transferencia de Material, a los que
podrian unirse incluso los ensayos clinicos.

Esta amplia y compleja categoria contractual se caracteriza en términos generales por su carac-
ter tipico y formal, bilateral y oneroso, por la peculiaridad de su objeto (la Tecnologia), su caracter
colaborativo y el alto nivel de confianza y confidencialidad que exige a las partes, asi como por
constituir habitualmente una relacion de larga duracion.

Los contratos de Transferencia de Tecnologia cuentan con un fuerte aliado en el Derecho privado
de los contratos, presidido por los Codigos Civil y Mercantil, complementado por las disposicio-
nes particulares contenidas en la normativa sectorial propia de la Propiedad Intelectual e Industrial
(destacando la Ley 24/2015, de Patentes). Sin embargo, debido al interés publico que concitan,

&
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igualmente hay que tener en cuenta la normativa de Derecho publico que afecta a este tipo de
contratos, , como la relativa al Derecho de la competencia, la reguladora de la Ciencia, Tecnologia
o Economia sostenible e incluso la universitaria.

Ahora bien, cuando el contrato de Transferencia de Tecnologia en cuestion cuenta con una na-
turaleza internacional -una circunstancia que cada vez es mas frecuente en la practica, como ha
destacado en sus estudios la OMPI-, la normativa rectora del mismo se sitlia en el Reglamento (CE)
n° 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales; viéndose afectado ademas por
normativa de naturaleza administrativa de caracter imperativo relativa a cuestiones vinculadas al
Comercio Exterior como el control de las Inversiones o de las Exportaciones de Tecnologia, cuando
ésta cuenta con un doble uso —civil y militar-.

Debido a la complejidad de este tipo de acuerdos, su negociacion se estructura en diferentes eta-
pas -siendo decisivas todas y cada una de ellas-, que exigen una actuacion diligente en todo mo-
mento de las partes que intervienen en un contrato de Transferencia de Tecnologia y que pueden
estructurarse del siguiente modo:

e En primer lugar, hay que hacer mencion a una fase pre-contractual que puede dar inicio con la
presentacion de una propuesta contenida en un intercambio de Cartas de intenciones o un Memo-
rando de entendimiento, acomparnada de un Acuerdo de Confidencialidad.

e Seguidamente, los contenidos expuestos en los documentos pre-contractuales mencionados
son negociados en una fase contractual que conduce en la redaccién del clausulado (lo mas de-
tallado posible) del contrato de Trasferencia de Tecnologia.

e Por ultimo, tras la firma del contrato, debera ser implementado por las partes en una fase
post-contractual en las que se desarrollara la colaboracion pactada y que hace que esta relacion
tienda a durar en el tiempo.

No hay que olvidar, a este respecto, que los desarrollos que exija el contrato de Trasferencia de
Tecnologia pueden ser ejecutados en atencién a las disposiciones pactadas en el propio contra-
to, o —entendido éste como un acuerdo marco- precisar de la adopcion de contratos posteriores.
Junto a ello, también hay que tener en cuenta que esta implementacion puede llevarse a cabo por
medio de la constitucion de una estructura societaria colaborativa, ya sea una Empresa de Base
Tecnolbgica (spin-off / startup) o una empresa conjunta (Joint Venture), que obliga a atender a la
normativa societaria y prestar especial atencioén a la redaccién de sus estatutos y pactos para-so-
ciales alcanzados; y que, caso de constituir una aportacién no dineraria proveniente del extranjero,
obligaria a dar entrada a la normativa de control de Inversiones y Cambios-.

En consecuencia, el papel asesor que desarrollan las Oficinas de Transferencia de Resultados de la
Investigacion (OTRIs) y los especialistas en la materia cuentan con un enorme protagonismo. Entre
otros motivos, partiendo de la complejidad de este tipo de acuerdos, para poder servir adecuada-
mente a los objetivos e intereses de las partes, asi como para actuar de modo preventiva frente a
las consecuencias (juridicas o econdmicas) y las disputas que pudieran surgir en la dinamica de la
relacién. No hay que olvidar que, la Tecnologia -una vez protegida por un derecho de PI- es Unica
y que, una vez transferida, no podra retornarse a la situacion de inicio. En este sentido, destaca el
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desarrollo de modelos de contratos que tratan de alertar sobre las cautelas que han de adoptarse
en la redaccion de este tipo de contratos, asi como de facilitar esa labor de redaccion. En relacion
con ello, destacan los modelos de contratos que ofrece la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas.

El papel asesor que desarrollan las Oficinas de Transferencia de Resultados
ade la Investigacion (OTRIs) y los especialistas en la materia cuentan con un
enorme protagonismo.

Un elemento significativo a tomar en consideracién es el creciente caracter internacional de los
contratos de Transferencia de Tecnologia. Asi, en nuestros dias, no sélo la actividad investigadora y
los procesos I+D+i suelen traspasar las fronteras de un pais (como se aprecia, de modo singular, en
el ambito europeo), sino que el interés global que despierta la tecnologia hace que los contratos por
medio de los que se transfiere suelan contar con este caracter transfronterizo. Este hecho afec-
ta en la regulacion de tanto los contratos, consorcios industriales y estructuras colaborativas de
investigacion —contractuales y societarias- por medio de los que se vehicula la Transferencia de
Tecnologia, como a las controversias que pudieran surgir en este medio.

2.2. AREAS DE LITIGIO MAS USUALES

Los acuerdos por medio de los que se transfiere la tecnologia son susceptibles de generar diver-
sos tipos de diferencias y conflictos entre las partes. Estos pueden encontrar su origen, en ultimo
extremo, en que no se hubieran alcanzado los objetivos contractuales esperados por las partes, o
porque la conducta de una de ellas hubiera derivado en un litigio. Una eventualidad que hay que te-
ner en cuenta ya desde los primeros pasos de la negociacion y, de forma particular, en el momento
de la redaccién del clausulado del contrato. En este sentido, a modo de ejemplo, las controversias
que mas comunmente pueden aparecer en el marco de este tipo de contratos son multiples y pue-
den referirse a:

e Cuestiones meramente contractuales. Asi, entre otros y al margen de los conflictos que pueden
derivarse de la fase pre-contractual, pueden surgir controversias relacionadas con la interpreta-
cion y el alcance de los términos empleados en el clausulado (tanto relativas a la Tecnologia y la
delimitacién del derecho explotacién, como a las condiciones de dicho derecho), al igual que con
las consecuencias que se pudieran derivar de su incumplimiento por cualquiera de las partes, o la
posibilidad de sub-licenciar la tecnologia por parte del licenciado;

e Supuestos de infraccién (no contractual) de los derechos de Pl que constituyen el objeto del
contrato. Y ello, ya sea por parte del receptor de la tecnologia -fuera de las obligaciones que se
establecen en las clausulas del contrato u otras de naturaleza contractual-, o por terceros no auto-
rizados —en estos supuestos, pudiendo ocasionar perjuicios tanto a su titular como al licenciado-;

&
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e Aspectos juridico-reales relativos a los derechos de Pl por medio del que se protege la Techo-
logia. Tal y como podria ser la discusion sobre la existencia y validez del derecho de Pl transferido,
su titularidad, la cuestién de si su puesta a disposicion se ha llevado a cabo en régimen de exclu-
sividad o no, al igual que el contenido, alcance o su extensién territorial;

e Disputas provenientes de las peculiaridades propias de la Tecnologia objeto de transferencia.
Como sucederia, a modo de ejemplo, con las disputas relativas a lavaloracion y tasacion, la nece-
sidad de preservar la confidencialidad, la posibilidad de tener acceso a las mejoras que pudieran
desarrollarse sobre la tecnologia transferida o la exigencia de constituir garantias sobre dicha tec-
nologia y sus resultados; asi como

e Controversias de naturaleza societaria. A este respecto, cabe sefialar las diferencias que pu-
dieran surgir entre los socios de la sociedad, en los casos en los que se hubiera constituido una
estructura de esta naturaleza; tal y como seria la generacién de una sociedad vinculada a un con-
sorcio o una Joint Venture, al igual que la creacién de una Empresa de Base Tecnoldgica (spin-off /
startup) para la explotacion comercial de la tecnologia.

En los estudios elaborados por la OMPI se destaca como primera fuente de
controversias la nunca sencilla cuestion de la valoracion de la Tecnologia y el
pago de regalias, sequido de aquellos litigios relacionados con los perjuicios

ocasionados por el incumplimiento de los términos del contrato y por la
infraccion de los derechos de Pl que se han transferido.

Junto a ellos, tales estudios concluyen que la mayoria de disputas también surgen en relacion con
contratos de Licencia de Patente, seguidos por los vinculados a, por este orden, contratos de In-
vestigacion y Desarrollo, Acuerdos de Confidencialidad o la Cesién de derechos de PI.

No obstante, hay que tener presente que tales diferencias pueden ser desconocidas o incluso
pasar inadvertidas por parte del investigador cuando se dieran los primeros pasos en la relacién
que podria mantener con el futuro receptor de la tecnologia. De ahi la importancia de actuar de
forma cauta y contar con un asesoramiento especializado de modo preventivo en todas las fases
contractuales antes mencionadas, alcanzando al proceso previo de negociacion, la redaccion del
clausulado, asi como a la ejecucion de los compromisos alcanzados.

De nuevo, la actividad desarrollada por las OTRIs y los especialistas que pudieran prestar su ase-
soramiento se muestra esencial. Y ello, con el fin de prevenir los futuros conflictos que pudieran
surgir o permitir encauzarlos debidamente, favoreciendo asi el mantenimiento de una relacion du-
radera entre las partes del contrato.

&
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2.3. MECANISMOS DE RESOLUCION DISPONIBLES

La posible aparicion de diferencias entre las partes participantes en este tipo de acuerdos exige,
antes de nada, la necesidad de actuar de forma preventiva en todo caso, como ya se ha expuesto.
Una precaucion que debe acompaniar tanto a la redaccidn del contrato de Transferencia de Tecno-
logia, como a la seleccion (en el propio contrato, si fuera posible) del mecanismo mas adecuado
para atender las eventuales disputas que pudieran surgir. Y ello, en atencién a la posicidon que ocu-
pan las partes y las peculiaridades de la relacion en cuestion. Sin embargo, una vez manifestada la
diferencia entre las partes, el objetivo que tiene que presidir la actuacidn de las mismas debe ser
siempre el de tratar de reducir el nivel de confrontacién y de litigiosidad, asi como procurar mante-
ner la relacién que les vincula. Por ello, resulta a todas luces aconsejable agotar las posibilidades
de negociacién al maximo, antes de tomar decisiones mas drasticas.
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En el caso de no poder resolver la controversia mediante un proceso de negociacion, las partes
tienen a su disposicion diversas opciones litigiosas, alternativas que pueden incluso preverse en
el propio contrato de Transferencia de Tecnologia por medio de la aconsejable incorporacion de
una clausula ad hoc relativa a la solucién de controversias (clausulas o acuerdos de resolucion de
controversias). En esta linea, las partes pueden, segun sus intereses, optar por acudir a tres tipos
de mecanismos principalmente: los tribunales de justicia, la mediacion o el Arbitraje. Asi, segun
prefieran y en atencion a las caracteristicas de la relacion, las partes pueden decidir:

e Acudir a un sistema de justicia de naturaleza publica —como seria litigar ante la jurisdiccion or-
dinaria de un pais- o a un procedimiento de justicia privada —esto es, mecanismos de Resolucion
Alternativa de Litigios (RAL) o, en inglés, Alternative Disputes Resolution (ADR)-, como seria recurrir
a la mediacion y/o el Arbitraje;

e Que sea un tercero quien finalmente decida sobre un litigio por las partes (seleccionando asi un
mecanismo “heterocompositivo”), como seria el recurso a los tribunales ordinarios de justicia o el
Arbitraje, o que sean ellas mismas quienes alcancen un acuerdo para solventar su diferencia por
medio de una alternativa “autocompositiva”, como seria la mediacion;

e Al igual que, en supuestos de litigios internacionales, seleccionar la ley rectora del fondo de la
controversia o que la sede de la resolucién se ubique en un pais en otro.

A priori, ninguno de estos mecanismos es superior o mas adecuado que el resto, teniendo que
examinarse las peculiaridades del contrato, las relaciones que mantienen las partes y las circuns-
tancias que rodean la relacion, para poder seleccionar el mas conveniente. Seguidamente se pre-
sentard las tres alternativas principales —jurisdiccional, mediacion y Arbitraje-, asi como sus carac-
teristicas y elementos principales al respecto de los litigios surgidos en el marco de un contrato de
Transferencia de Tecnologia.

En particular, en el caso de verse involucrado en el acuerdo de Transferencia de Tecnologia un
organismo publico, la Disposicién Adicional Primera de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Publico, contempla dos tipos de situaciones, en sus apartados 2° y 3°. En el primer caso, si el con-
trato se hubiera suscrito con una empresa espanola, se debera incluir una clausula de sumisién a
los Tribunales espafioles. En el segundo, cuando se celebrase con una empresa extranjera, se dis-
pone que se procurara incluir una clausula como la descrita, pero si no fuera posible se procurara
incluir una clausula arbitral.
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3. LA OPCION JURISDICCIONAL Y SUS LIMITES

El recurso a los juzgados y tribunales propios de la justicia ordinaria de un
pais constituye la solucion mas tradicional y usual en la practica, resultando
habitual que se prevea este mecanismo en las clausulas de resolucion
de controversias que normalmente se incorporan en los contratos de
Iransferencia de Tecnologia.

Ello se manifiesta por medio de una “clausula de sumision a jurisdiccion” a favor de un determinado
tribunal (como se contempla en la normativa procesal, informada por el principio constitucional de
tutela judicial efectiva).

En este sentido, y debido a la comun naturaleza civil y mercantil de los contratos de Transferencia
de Tecnologia, seran normalmente la jurisdiccién civil y la mercantil (Juzgados de Primera Instancia)
las que se ocupen de la resolucion de las disputas que deriven de estas relaciones. Se exceptua-
ran los casos en los que el contrato merezca una caracterizacién administrativa (Juzgados de los
Contencioso-Administrativo) o cuando la eventual infraccion del derecho de Pl trasferido cuente
con una calificacion penal que obligue a derivar el asunto a la jurisdiccion penal (Juzgados de Ins-
truccién).

Los beneficios que aportan estas previsiones son mas que evidentes en términos de previsibilidad
y de seguridad juridica, siendo recomendable su incorporacion en el contrato en todo caso. A este
respecto y como sucede con el resto de términos del contrato de Transferencia de Tecnologia, se
ha de prestar una especial atencion a la redaccién de su clausulado -recomendandose extremar
la claridad y la concisidon-, para evitar dificultades interpretativas y aplicativas; esto es, con el fin
de evitar la elaboracién de las conocidas como “clausulas patolégicas” que afiadan controversias
interpretativas a las que ya pudieran surgir por la dinamica de la relacion.

Ahora bien, debido a que su inclusion se lleva a cabo de forma usual en una fase final de la nego-
ciacién del acuerdo (normalmente junto a la eleccién de la ley estatal aplicable al contrato, caso de
tratarse de un contrato internacional), puede que las partes procedan con un cierto automatismo y
sin la precaucién necesaria que atienda a las caracteristicas de la relacion. Por lo que, bajo ningin
concepto, se recomienda bajar la guardia en el momento de negociar la clausula de resolucion
de controversias o disputas (y la de ley aplicable, en su caso), por sus importantes implicaciones
legales y de coste econdmico, especialmente si el contrato poseyera una naturaleza internacional,
vinculando a jurisdicciones estatales y ordenamientos legales distintos.

A su vez, hay que tener presente que en los casos en los que la “clausula de sumision” se encua-
dra en un contrato de Transferencia de Tecnologia de naturaleza internacional, su interpretacion,
validez y alcance se ordenara por los previsto, de forma principal, en el art. 25 del Reglamento (UE)
n® 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil (refundicion).

&
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Ahora bien, ya se trate de una relacion vinculada con un Unico pais o cuando el contrato posea una
naturaleza internacional (relacionandolo con mas de un pais), las opciones que habitualmente se
barajan al redactar estas clausulas de sumision pasan fundamentalmente por elegir los tribunales
del domicilio de una de las partes (por los beneficios que se ven aparejados a esta opcion). Sin
embargo, hay que tener presente que también podria recurrirse a los tribunales del lugar de cele-
bracion del contrato, al igual que del pais donde se produzca la ejecucion o el cumplimiento de las
obligaciones que nacen del contrato de Transferencia de Tecnologia, e incluso cabria la posibilidad
de seleccionar un foro neutral y distinto de todos los anteriores y ajeno a las partes, entre otros
motivos, por su especializacion.

A este respecto, y si finalmente se optase por el criterio de domiciliar al redactar la clausula de
sumisién a jurisdiccion, dos serian las opciones que con mayor asiduidad serian las empleadas
por las partes, dependiendo de la posicidn que éstas ocuparan en la relacion; esto es, si actuaran
como transferente o como recepto de la tecnologia, sus intereses, expertise y su poder negocial:

e Por un lado, cabria seleccionar Unicamente los tribunales del lugar donde se encontrase domi-
ciliada una de las partes seleccionando tales tribunales de forma exclusiva —o bien el titular de la
tecnologia, o bien la parte receptora-. La localizacién atenderia a factores como, entre otros, su
posicién de fuerza en el contrato (tanto tecnoldégica, como econdémica), por mayor vinculacién con
el contrato o por el hecho de desarrollar esta parte las actividades mas complejas del mismo.

e Por otro lado, se podria prever que cuando una de las partes actuara como parte demandante
en el litigio, esta persona deberia acudir necesariamente a los tribunales donde se situa el domicilio
del demandado con exclusion de los propios. De este modo, se relaciona, no ya con la posicion
que ocupan en el contrato, sino en el litigio. Y ello, atiende al objetivo de otorgar a esta segunda
parte una ventaja litigiosa y de tratar de no favorecer actuaciones oportunistas que deriven al in-
cremento de la litigiosidad.

A pesar del caracter tradicional de esta opcion, las limitaciones y dificultades
que se relacionan con el recurso a los tribunales ordinarios en relacion con
los contratos de Transferencia de Tecnologia no escapan a los especialistas

en la materia.

De este modo, se ha criticado que esta alternativa adolece de:

e Una duracion temporal dilatada, nada deseable por el aumento de los costes vinculados a esta
circunstancia. Ello se debe, entre otros motivos, a la complejidad del procedimiento judicial, el cual
contempla un sistema de recursos en la normativa procesal, a lo que se tendria que afiadir la actual
saturacion de la justicia ordinaria; y

e | a posible falta de especializacion de las autoridades judiciales en relacion con las peculiaridades
de los contratos de Transferencia de Tecnologia, asi como la publicidad que rodea a los procesos
y decisiones judiciales, lo que podria conducir a: de un lado, a resultados poco adaptados o no
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previsibles que incrementarian el nivel de incertidumbre a las partes; al igual que, de otro lado, a
ventilar publicamente las diferencias existentes entre las partes, resultando inconveniente para este
tipo de controversias relacionadas con informacion sensible y confidencial.

A su vez, y para los supuestos en los que el litigio derivado de un contrato de Transferencia de
Tecnologia contase con un caracter internacional, dos son los elementos criticables vinculados
con el recurso a la justicia ordinaria, que se deberia tener presente a la hora de seleccionar este
mecanismo:

e Para empezar, el caracter territorial de los derechos de Pl y el sometimiento a una jurisdiccion
estatal -igualmente limitada espacialmente por su soberania-, hace que esta opcién pueda resultar
inadecuada al alcanzarse una respuesta fragmentada y desconectada a la posible explotacién mul-
ti-territorial de estos derechos. Ademas puede generar el riesgo de procesos paralelos en distintos
paises;

e Junto a ello, cuando se alcanzase una resolucion judicial, no hay que perder de vista que ésta
contaria con un alcance territorial que, para que surta efectos en otros paises (por ejemplo, en el
donde se situa el domicilio del demandado) y contara con bienes que ejecutar, chocariamos de
bruces con un complejo sistema de reconocimiento y ejecucién que dificultaria que desplegara
efectos en el pais requerido (sobre todo, cuando se tratase de un pais que no fuera miembro de la

UE, al no estar disponible el importante Reglamento (UE) n°® 1215/2012).

4. EL RECURSO POR LA MEDIACION Y EL ARBITRAJE: CLAROS Y
SOMBRAS

Frente a los problemas que genera a la jurisdiccion ordinaria y con el objetivo de contar con me-
canismos distintos que se adapten de mejor modo a las peculiaridades de las controversias que
pudieran surgir en el entorno de los contratos de Transferencia de Tecnologia, sobresale la irrupcion
en las Ultimas décadas de mecanismos para la Resolucion Alternativa de Litigios (RAL, ADR en sus
siglas en inglés). En nuestro Derecho son dos las figuras mas recurridas: la mediacién y el Arbitraje.

Seguidamente, junto a presentar los elementos esenciales de estas dos vias alternativas, se llevara
a cabo una aproximacion a su incidencia practica en relacion con los litigios vinculados a los con-
tratos de Transferencia de Tecnologia; observaremos sus luces y sus sombras.

4.1. MEDIACION

Para empezar, y en atencién a lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 5/2012, de mediacién en asuntos
civiles y mercantiles, se entiende por mediacion: «aquel medio de solucidn de controversias, cual-
quiera que sea su denominacion, en que dos o mas partes intentan voluntariamente alcanzar por si
mismas un acuerdo con la intervencion de un mediadors.
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En consecuencia, la mediacidn se encuentra dominada por su caracter radicalmente voluntario, la
confidencialidad del procedimiento, su elevado nivel de informalidad y por atender a los intereses
de las partes, creando oportunidades de resolucién del conflicto en todas sus fases: desde la inicial
Clausula de Sometimiento a mediacioén (existiendo modelos puestos a disposicién por las Cortes
de Arbitraje y mediacién), hasta el Acuerdo de mediacién con el que se finaliza el procedimiento.

Ademas de su voluntariedad, la mediacion se caracteriza por constituir un procedimiento alter-
nativo al recurso a los tribunales ordinarios de un pais, donde son las partes -y no un tercero o
mediador- quienes resuelven su propia controversia (contando asi con un caracter “autocomposi-
tivo”); limitandose la labor del mediador a facilitar su didlogo entre las partes y favorecer que éstas
alcancen su acuerdo —pudiendo contemplarse, cuando llevara a cabo una funcion conciliadora,
en algunos casos y como maximo, ofrecer soluciones a las partes para que tomen su decision,
pero nunca imponerlas como haria un juez o un arbitro-. Dotada de una gran flexibilidad en rela-
cion con las fases del procedimiento, el nuevo marco que establece la Ley 5/2012 ha permitido su
desarrollo y mayor empleo, entre otros motivos debido a que se prevé la posibilidad de que si lo
solicitan las partes, el Acuerdo de mediacidn cuente con una naturaleza ejecutiva que garantice su
cumplimiento.

Este mecanismo ha atraido una reciente atencion normativa y, desde los ultimos afios, la mayor
parte de paises han incorporado normas especificas en materia de mediacion, contando con un
gran impulso por parte de la Organizacidén de Naciones Unidas (relanzada recientemente gracias a
la Convencion de las Naciones Unidas de 2018, sobre los Acuerdos de Transaccion Internacionales
Resultantes de la mediacion —“Convencion de Singapur”) y la UE (a partir de la 2008/52/CE que, en
el caso espanol, dio origen a nuestra Ley 5/2012).

Foto de Chris Liverani. Fuente: Unsplash.
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Un apoyo normativo ha conducido a su paulatina y actualmente significativa incorporaciéon como
mecanismo para resolver todo tipo de controversias civiles y mercantiles relacionadas con los
contratos de Transferencia de Tecnologia en las mas importantes Cortes de Mediacién y Arbitraje
del planeta y sus Reglamentos (como actualmente en la de la Cdmara de Comercio y Navegacion
de Valencia). Desde una perspectiva internacional, ha sido prevista de forma especifica para las
disputas relacionadas con los derechos de Pl que gestionan, tanto el Centro de Arbitraje y Media-
cion de la OMPI, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) o la Camara de Comercio
Internacional (CCl).

4.2. ARBITRAJE

Con una amplia tradicion y plenamente consolidada en la mayor parte de los paises como via para
atender controversias civiles y mercantiles -como las nacidas en el seno de los contratos de Trans-
ferencia de Tecnologia-, el Arbitraje constituye un mecanismo basado en la voluntad de las partes,
segun el cual -y a partir de la firma de un “convenio arbitral” celebrado por escrito- se establece
que una (6 3) persona/s (el/los arbitro/s) sera/n designada/s para resolver la disputa que les vincu-
lara por medio de un “laudo” que podra fin a su disputa y constituira un titulo ejecutivo equivalente
a una sentencia judicial (contado asi, con una naturaleza “heterocompositiva”).

Regulado en la actualidad por la Ley 60/2003, de Arbitraje, en su administracién cuentan con una
gran importancia los Reglamentos elaborados en el marco de las distintas Cortes de mediacién y
Arbitraje, siendo un ejemplo de ello el elaborado por la Corte de Arbitraje y mediacién de Valencia.
Este mecanismo, alternativo y “heterocompositivo”, posee una gran difusion internacional, habien-
do sido objeto de atencién por parte de la Organizacion de Naciones Unidas. Asi, nuestra Ley de
Arbitraje se ha visto inspirada por la Ley Modelo de 1985, sobre Arbitraje Comercial Internacional
(modificada en 2006); destacando igualmente el impulso que ha recibido globalmente por parte
de la importante Convencién de Nueva York de 1958, sobre Reconocimiento y la Ejecucion de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras.

Su flexibilidad y el hecho de basarse en la voluntad de las partes (manifestada en el Convenio ar-
bitral) ha hecho que el recurso al Arbitraje para las controversias surgidas en relacion con disputas
en materia de derechos de Pl se haya hecho un hueco de forma paulatina durante los Ultimos afos,
asi como que se haya sido previsto su uso al respecto de este tipo de litigios —incluidos los rela-
cionados a contratos de Transferencia de Tecnologia- en las Leyes estatales de Arbitraje y en los
Reglamentos de las Cortes de mediacion y Arbitraje. Asi, junto al propio Reglamento de la Corte de
Arbitraje y mediacion de Valencia, desde un plano internacional, destaca la previsiéon que se hace
en el —singularmente especializado- Centro de Arbitraje y mediacién de la OMPI o la propia CCI.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, mientras la mediacion no impide a las partes recurrir a la
justicia ordinaria, el Arbitraje constituye una verdadera alternativa a ésta, dado que al optar po el Ar-
bitraje —preferiblemente por medio de la incorporacion en una clausula del contrato de un Convenio
arbitral, empleando los modelos que ponen a disposicion las Cortes de Arbitraje y mediacién- las
partes excluyen la posibilidad de acudir posteriormente a los tribunales de justicia para atender sus
controversias (“excepcién de Arbitraje”).
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4.3. VENTAJAS Y LIMITES QUE OFRECEN

Tanto el Arbitraje como la mediacion presentan ciertos aspectos positivos
a tomar en consideracion en el marco de los contratos de Transferencia de
Tecnologia que, en dltimo extremo, han conducido a que hayan aumentado

el numero de asuntos en los que se haya acudido a estas vias frente a
la via judicial.

e Para empezar, tanto Arbitraje como mediacion permiten una mayor especializacién y flexibilidad
en la resolucién de las controversias que pudieran surgir con relacion a este tipo de contratos,
ofreciendo un mayor nivel de previsibilidad a las partes, al igual que la mejor adaptacién a sus inte-
reses, lo que favorece un alto nivel de cumplimiento voluntario al finalizar el procedimiento.

e A su vez, al consistir en un procedimiento Unico y sin posibilidad de recurso (aunque no siempre
para en el Arbitraje), estos procedimientos se muestran como mas eficientes en términos econémi-
cos (en tiempos de tiempo y por su coste) para las partes, mas auln en situaciones internacionales.
A ello se suma, en el caso del Arbitraje, la existencia de una normativa internacional que permite
una sencilla ejecucion del laudo en el extranjero (sobre todo, si se compara con el caso de las de-
cisiones judiciales).

e Junto a ello, permite mantener la confidencialidad tan necesaria en este tipo de litigios, asi como
evita costes emocionales, lo que permite mantener relaciones de larga duracion. De hecho, como
se aprecia en mediacidn de modo significativo, un elevado niumero de acuerdos se cumplen volun-
tariamente por las partes.

Asi las cosas y por lo que hace al elemento temporal se refiere, los estudios elaborados en el marco
de la OMPI indican que mientras un procedimiento judicial en este ambito puede durar una media
de 3 afos, una mediacion estaria en una media de 8 meses y un Arbitraje algo mas de 1 afo.

Sin embargo, no hay que entender estos mecanismos como una panacea
para todos los casos, contando iqualmente con ciertas limitaciones que
exigen que se haya de valorar su eventual uso segun el objeto, posicion de
las partes y circunstancias que rodean al litigio.

e Asi, sobre todo al respecto del recurso al Arbitraje, hay que tener presente que, aun cuando se
manifiestan decididos avances en este ambito, no todas las controversias que surjan en el marco
de estos contratos van a poder ser objeto de Arbitraje, al no versar sobre materias disponibles para
las partes.

e Asimismo, también al respecto de la via arbitral, no resulta aconsejable acudir a esta via cuando
no exista un precedente jurisprudencial que pueda ser utilizado por el arbitro.
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e Ademas, su naturaleza voluntaria, fundamentalmente al respecto de la mediacion, puede condu-
cir a posturas poco colaborativas por la parte no interesada en alcanzar un acuerdo.

e Por ultimo, hay que ser consciente de que el Laudo y el Acuerdo de mediacion Unicamente vin-
cularan a las partes y no a terceros, asi como de que podrian surgir diferencias que se manifiesten
fuera del ambito del contrato que, a falta de prevision en su redaccién de la correspondiente clau-
sula, podrian no quedar cubiertas por el Convenio arbitral o el compromiso de mediacion.

Las luces y sombras que acaban de ser mencionadas hace que, cada vez con mas frecuencia en
la practica, se elaboren clausulas de resolucion de controversias complejas “a escala” y que se
combine el recurso a la mediacion con el del Arbitraje (Med-Arb). Estos pactos ponen el acento
inicial en la conveniencia de acudir, antes de nada, a una solucién negociada entre las partes y si
ésta resultara infructuosa, se prevea que las partes acudan a mediaciéon de forma previa a optar —en
ausencia de acuerdo y en ultimo extremo- entre acudir a la jurisdiccidn ordinaria o a la via arbitral.
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5. CONCLUSIONES

e La Tecnologia y los contratos por medio de los cuales se favorece la transferencia de los
derechos de Pl que genera ocupan un lugar clave en la economia global actual, centrando el
interés, la atencioén y la actividad de las universidades (principalmente publicas), OPIs y de
la industria. Estos acuerdos constituyen una categoria amplia cuya dinamica es susceptible
de suscitar una serie de dificultades y conflictos, que resulta necesario gestionar de forma
adecuada desde una perspectiva legal, resultado necesario contar con un asesoramiento es-
pecializado (técnico y juridico) para todas las fases de la relacién -como la que presentan las
OTRIs y demas especialistas-.

e Con el objetivo de prevenir mayores complicaciones, resulta altamente recomendable in-
corporar en tales contratos clausulas que prevean acuerdos de soluciéon de controversias (ya
sea acudiendo a una jurisdiccion estatal, a Mediacion o a Arbitraje, como las conocidas como
clausulas “a escala”), a cuya redaccion se les debe prestar tanta atencién como al resto de
clausulas del contrato de Transferencia de Tecnologia; haciendo referencia, desde su inicio, a
la necesidad de que las partes traten de negociar de forma previa a plantearse cualquier op-
cion litigiosa para tratar de mantener la continuidad de la relacién.

e Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo negociado, las partes del contrato disponen de
distintos mecanismos para la resolucion de sus diferencias (como son acudir a la jurisdicciéon
ordinaria, la Mediacion o el Arbitraje) que habran de ser seleccionados (fuera de todo aprioris-
mo) en atencién a extremos como: la posicion y las relaciones existentes entre las partes del
contrato, las circunstancias de que rodean al contrato o el tipo de controversia que se suscita
en su marco.

Con el objetivo de prevenir mayores complicaciones, resulta altamente
recomendable incorporar en tales contratos clausulas que prevean acuerdos
de solucion de controversias (ya sea acudiendo a una jurisdiccion estatal, a
Mediacion o a Arbitraje, como las conocidas como clausulas “a escala”), a
cuya reaaccion se les debe prestar tanta atencion como al resto de clausulas
del contrato de Transferencia de Tecnologia.
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1. INTRODUCCION

Las creaciones humanas son objeto de proteccion mediante distintas formas, bien mediante mo-
dalidades de propiedad industrial e intelectual, bien mediante contrato o competencia desleal. En
general, el ordenamiento juridico reconoce que el esfuerzo creativo, de naturaleza técnica, co-
mercial o artistica, merece proteccidon mediante un derecho temporal de exclusiva. Hablamos de
patente, modelo de utilidad, obtencién vegetal, topografia de producto semiconductor, marca y
nombre comercial, denominacién de origen o indicacién geografica y/o derechos de autor. A estos
derechos hay que sumar la proteccion especifica del secreto empresarial, asi como la proteccion
complementaria que otorga el Derecho contra la competencia desleal.

En los ultimos arios se han producido relevantes reformas legislativas en
materia de patente y modelo de utilidad, marcas y nombres comerciales, y
derechos de autor.

a) La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, fue derogada por la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes, que entré en vigor el 1 de abril de 2017. Esta Ley ha sido objeto de desa-

rrollo por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

b) El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicién de directivas en ma-
teria de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados,
modifica el régimen juridico de los signos distintivos de la Ley 17/2001, de diciembre, de
Marcas.

c) En materia de proteccién del know-how o de secretos empresariales se ha promulgado
la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, primera ley en Espana sobre
la materia, que robustece el régimen de proteccién contenido en el articulo 13 de la Ley de
Competencia Desleal.
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d) Por ultimo, en materia de derechos de autor también se han producido modificaciones
importantes en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, mediante la Ley 2/2019, de 1 de marzo, proce-
dentes de Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril. La reforma afecta a la gestion colectiva
de los derechos de autor, a las licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musi-
cales, a los usos permitidos en favor de personas ciegas, con discapacidad visual u otras
dificultades; materias en las que se ha transpuesto en nuestro ordenamiento la Directiva
2014/26/UE vy la Directiva (UE) 2017/1564. En materia de propiedad intelectual es de des-
tacar la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de
2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado digital y por la que se
modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, que debera ser objeto de trasposicion y
que aborda aspectos tan importantes como por ejemplo la mineria de datos.

A continuacion, se centra la atencién en algunos aspectos de la reforma de patentes y de modelo
de utilidad, asi como en la importante novedad que supone la regulacion de los secretos empresa-
riales en una ley especial.

2. NOVEDADES EN MATERIA DE PATENTES

Con la reforma de la Ley de Patentes se busca principalmente una aproximacion del sistema es-
pafol de patentes al sistema europeo, con la finalidad de obtener titulos mas sélidos mediante la
obligacion de realizar el examen de fondo de la técnica en el procedimiento de concesién. Por otra
parte, se modifica en profundidad, como luego se vera, el régimen del modelo de utilidad.

El cuanto a la materia patentable, el articulo 4 de la Ley sefala explicitamente que se pueden
patentar invenciones de todos los campos de la tecnologia y, tras la referencia a la posibilidad de
patentar materia biolégica, considera que no son invenciones y, por tanto, no son objeto de paten-
tabilidad:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos

b) las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras cien-
tificas

c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o
para actividades econdmico-comerciales, asi como los programas de ordenadores

d) las formas de presentar informaciones

Conviene recordar, sin embargo, que la combinacion de estas materias o actividades si puede ser
patentable (art. 4.5 LP). Junto con las no invenciones, se excluye la patentabilidad de determinadas
invenciones (art. 5 LP), produciéndose respecto de alguna de ellas un cambio sistematico. Entre las
exclusiones, destacarian:
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a) las variedades vegetales o razas animales, con la excepcion de las invenciones que ten-
gan por objeto vegetales o animales con viabilidad técnica en distintas en distintas varieda-
des vegetales o razas animales.

b) los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencién de vegetales o de animales
(como el cruce y seleccion). Ello no afectara a los procedimientos microbiolégicos o cual-
quier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

c) los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los
métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano animal (cambio sistematico).

d) El cuerpo humano en diferentes estadios de constitucion o desarrollo, asi como el simple
descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
La aplicacién industrial de una secuencia total o parcial de un gen debera figurar explicita-
mente en la solicitud de patente.

e) Una mera secuencia de acido desoxirribonucleico (ADN) sin indicacion de funcién biold-
gica alguna.

Foto de Gabrielle Henderson. Fuente: Unsplash.
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En cuanto a los requisitos de patentabilidad, se reconoce expresamente la patentabilidad de nue-
vos usos de sustancias o composiciones ya comprendidas en el estado de la técnica; en particular,
su uso en los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los
métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal.

Y se dejan de incluir los ensayos efectuados por el solicitante o causahabiente entre las divulgacio-
nes gue no integran el estado de la técnica siempre que se solicite la patente dentro de los 6 meses
desde la divulgacion. Esta exclusidén puede justificarse en los abusos que se habian detectado
consistentes en encubrir las primeras comercializaciones de productos mediante contratos para
pruebas de laboratorio 0 ensayos en campo, de una parte, y de otra, porque los casos de ensayos
y pruebas de laboratorio pueden estar cubiertos por contratos de confidencialidad que, en el su-
puesto de incumplimiento, constituiria un supuesto de abuso evidente frente al solicitante o cau-
sahabiente que permitiria la solicitud de la patente en el mencionado plazo de 6 meses (art. 7 LP).

A partir de abril de 2017, a salvo las disposiciones transitorias para procedimientos que se hubieren
iniciado con anterioridad, el Unico examen de concesién incluye examen previo de fondo, por lo
que junto al informe del estado de la técnica (IET) se emitira una opinién escrita de los examinado-
res de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (arts. 35 y 36 LP). Con esta modificacion la patente
espafola se aproxima a la patente europea y se obtendran patentes mas fuertes. Ciertamente, la
concesion de la patente se hace sin perjuicio de los derechos de tercero y sin garantia del Estado
en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre la que recae (art. 40.1 LP), de
manera que puede solicitarse la nulidad en un procedimiento posterior judicial o ante la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas. Sin embargo, la introduccion del examen de fondo obligara a un
mayor esfuerzo probatorio para acreditar la falta de novedad o actividad inventiva de las reivindi-
caciones de una patente.

El tnico examen de concesion incluye examen previo de fondo, por lo que
junto al informe del estado de la técnica (IET) Se emitira una opinion escrita
de los examinadores de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (arts. 35y
36 LP). Con esta modificacion la patente espariola se aproxima a la patente

europea y se obtendran patentes mas fuertes.

En cualquier momento anterior a la finalizacién del examen sustantivo podra pedirse la transforma-
cion de la solicitud, de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un titulo distinto de
Propiedad Industrial. La OEPM puede proponer el cambio de modalidad de la solicitud a la persona
interesada. De este modo, una solicitud de patente en la que se cuestione por la oficina la sufi-
ciente actividad inventiva para proteger una invencion como patente puede reconvertirse en una
solicitud de modelo de utilidad. Se consigue asi un titulo de menor duracién, pero mas dificilmente
cuestionable en un proceso de nulidad. Téngase en cuenta que en un procedimiento de infraccion
en el que se cuestione la validez de la patente, el titular de los derechos no puede solicitar que se
transforme en modelo de utilidad su patente.
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Respecto de la titularidad de los derechos, se aclaran las distintas modalidades de invenciones en
el ambito laboral: “invenciones pertenecientes al empresario” (art. 15 LP), “invenciones pertene-
cientes al empleado o prestador de servicios” (art. 16 LP) e “invenciones asumibles por el empre-
sario” (art. 17 LP).

Por su parte, la regulacion de las invenciones realizadas por el personal investigador de las Uni-
versidades Publicas y de los Entes Publicos de Investigacion pertenecen a estas entidades (art.
21 LP), se ajusta a la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién y a la Ley 2/2011 de
Economia Sostenible. No se introducen cambios sustanciales, pero la regulacion es mas precisa y
ya no se centra en el profesor universitario, aplicandose la norma a todo el personal investigador
de los Centros y Organismos Publicos de Investigacion de la Administracion General del Estado,
de los Centros y Organismos de Investigacién de la Administracion General del Estado, de los
Centros y Organismos de Investigacion de otras Administraciones Publicas, de las Universidades
Publicas, de la Fundaciones del Sector Publico Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales,
con independencia de la relacion juridica que vincule al personal investigador —o personal técnico
equiparable- con el centro (art.21.1 LP). La regla general de atribucion de titularidad se mantiene,
otorgandose la misma a las entidades en las que los investigadores realicen las funciones que le
son propias (art. 21.2 LP).

Entre las novedades, interesa destacar, en primer lugar, la prohibicién a los investigadores de pu-
blicar los resultados de sus investigaciones hasta que el centro haya solicitado la proteccién de los
resultados como patente, haya manifestado su intencién de no patentar o haya transcurrido el pla-
zo para que el centro de investigacion se pronuncie sobre su intencidn de patentar sin manifestar
nada al respecto (art. 21.3 LP). Aungue la obligacién de confidencialidad de los investigadores ya
existe por la propia naturaleza de las cosas y como obligacion derivada del principio de buena fe
contractual, no estd de mas que se haya recogido en la Ley como modo de concienciar mas a los
investigadores, quienes, con el animo de conseguir mas publicaciones que beneficien su carrera
académica e investigadora, anticipan en pdsters y comunicaciones en Congresos, o incluso en
articulos, resultados de su investigacion que luego perjudican la novedad o actividad inventiva exi-
gibles para su patentabilidad. En segundo lugar, también esta llamada a tener relevancia practica la
prevision de que en los contratos o convenios que los centros de investigacion “celebren con entes
publicos o privados, se debera estipular a quién correspondera la titularidad de las invenciones que
el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, asi como todo
lo relativo a los derechos de uso y explotacidon comercial y al reparto de los beneficios obtenidos”
(art. 21.5 LP). Aunque parezca obvio que estas cuestiones deben abordarse con caracter previo
a los contratos de investigacion, en ocasiones la investigacion se inicia y solo se adoptan las de-
cisiones sobre titularidad y derechos de explotacion cuando se procede a preparar la solicitud de
patente.
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La prohibicion a los investigadores de publicar los resultados de sus
investigaciones hasta que el centro haya solicitado la proteccion de los
resultados como patente, haya manifestado su intencion de no patentar o
haya transcurrido el plazo para que el centro de investigacion se pronuncie
sobre su intencion de patentar sin manifestar nada al respecto.

En cuanto al ambito de proteccion, la duracion de la patente se mantiene en 20 afios improrro-
gables desde la fecha de presentacion de la solicitud, produciéndose los efectos desde el dia de
publicacién de la concesién. Se introduce ahora en la Ley de Patentes la posibilidad de extender la
duracion de proteccion de la invencion mediante la obtencion de un Certificado Complementario
de Proteccion para medicamentos y productos fitosanitarios (art. 45 ss.). Ademas, conforme se
sefala en el Preambulo, se amplia la legitimacidn para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para
los titulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creacién, que se la reconocen a las
personas fisicas o juridicas incluidas las entidades de derecho publico.

El articulo 68.3 LP establece de forma explicita que para determinar el alcance de la proteccion
debera tenerse en cuenta todo aspecto equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.
Se acoge la teoria de los equivalentes enunciada en el articulo 2 del Protocolo de Interpretacion
del articulo 69 del Convenio de la Patente Europea. Se aproxima también en este punto la legis-
lacién nacional de patentes a la europea, aunque antes los tribunales ya habian avanzado en esta
direccion. Fuera de los supuestos de infraccion por identidad, la infraccion por equivalencia ha ido
desplazando la aplicacién de la teoria de la esencialidad o identidad en lo esencial.

3. NOVEDADES EN MATERIA DE MODELOS DE UTILIDAD

En materia de moaelos de utilioad, interesa destacar tres noveaades: la
equiparacion del estado de la técnica al de las patentes, la ampliacion de su
drea tecnica de proteccion y la necesidad de obtener el informe del estado de
la técnica para ejercitar las acciones en defensa del modelo de utiliaad.

En cuanto al primer aspecto, la novedad exigida para proteger un modelo de utilidad ya no es
la novedad relativa o nacional, sino la novedad absoluta o mundial: “El estado de la técnica con
referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles
como modelos de utilidad, sera el mismo que el establecido en el articulo 6.2 para las patentes
de invencion” (art. 139.1 LP). Y al igual que con la legislacion anterior, respecto del estado de la
técnica para la actividad inventiva, se excluyen las solicitudes presentadas con anterioridad, pero
publicadas después de la fecha de solicitud (arts. 139.2 y 6.3 LP).
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Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior: “Para su proteccion como modelo de utilidad, se
considera que una invencion implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica
de una manera muy evidente para un experto en la materia”. Contrasta el término “muy evidente”
con el de “evidente” utilizado respecto de las patentes.

La ampliacion del area técnica de las invenciones se ha realizado mediante la inclusién del sector
quimico, excluyendo la materia biolégica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. En este
sentido, el articulo 137.1 LP sefiala que pueden protegerse como modelos de utilidad las inven-
ciones que consisten en dar a un objeto o producto una configuracion, estructura o composicion
de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacion. La referencia
a la composicién de una invencién y a su no exclusion en el articulo 137.2 LP, que solo apunta a
materia biolégica y sustancias y composiciones farmacéuticas, es una clara apuesta por extender
la proteccion como modelo de utilidad a los productos quimicos. Los procedimientos quimicos,
como cualquier invencién de procedimiento, quedaria excluida de su proteccion como modelo de
utilidad.

En cuanto al contenido del derecho y ejercicio de acciones, si hay cambios relevantes respecto de
la Ley de Patentes de 1986. Se mantiene que la proteccion del modelo de utilidad atribuye a su
titular los mismos derechos que la patente. Se mantiene igualmente la duracion de 10 afios impro-
rrogables contados desde la fecha de presentacién de la solicitud, si bien ahora se especifica que
producira sus efectos a partir de la publicacion de la mencién de su concesién en el Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial.

El cambio mas drastico consiste en que para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectivi-
dad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 2015 (abril 2017) sera preciso que se haya obtenido o solicitado
previamente, abonando la tasa correspondiente, el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
previsto en el art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de titulo en el que se funde la accién.
Aungue la emisién del IET no es equiparable a la emision de una opinidon por un examinador, de
alguna manera debe contribuir a eliminar del registro titulos débiles sobre eventuales invenciones
que no tienen el menor grado de actividad inventiva.

4. LALEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

Hasta ahora la regulacién de los secretos empresariales en el ambito civil se limitaba a su protec-
cion frente a su divulgacion y aprovechamiento ilicito como acto desleal, alcanzando una impor-
tancia central su proteccién contractual y mediante la adopcién de medidas en la empresa para
mantener su caracter secreto. La primera Ley de nuestro pais que tiene por objeto exclusivo la
proteccion de los secretos empresariales pretende aumentar el grado de seguridad juridica en su
proteccién, de manera que ello promueva la innovacion y la competitividad de las empresas. Nada
mejor que remitirse al apartado primero del Preambulo de la Ley por su claridad en la justificacion
de su necesidad para promover la innovacién de las empresas:
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«La innovacidn es un importante estimulo para el desarrollo de nuevos conocimien-
tos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilizacion de
conocimientos adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secre-
tos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y
utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestion de la competitividad
empresarial, de transferencia de conocimiento publico-privada y de la innovacion
en investigacion, con el objetivo de proteger informacion que abarca no solo co-
nocimientos técnicos o cientificos, sino también datos empresariales relativos a
clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Sin embargo, las entidades innovadoras estan cada vez mas expuestas a prac-
ticas desleales que persiguen la apropiacion indebida de secretos empresariales,
como el robo, la copia no autorizada, el espionaje economico o el incumplimien-
to de los requisitos de confidencialidad. La globalizacidn, una creciente externali-
zacion, cadenas de suministro mas largas y un mayor uso de las tecnologias de la
informacidn y la comunicacion, contribuyen a aumentar el riesgo de tales practicas.

La obtencidn, utilizacidon o revelacion ilicitas de un secreto empresarial comprometen
la capacidad de su titular legitimo para aprovechar las ventajas que le corresponden
como precursor por su labor de innovacion. La falta de instrumentos juridicos eficaces
y comparables para la proteccion de los secretos empresariales menoscaba los incen-
tivos para emprender actividades asociadas a la innovacidn e impiden que los secretos
empresariales puedan liberar su potencial como estimulos del crecimiento econdémico
y del empleo. En consecuencia, la innovacion y la creatividad se ven desincentivadas y
disminuye la inversion, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamien-
to del mercado y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.

Es necesario garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber ha-
cer y en informacion empresarial no divulgada, esté protegida de manera ade-
cuada, y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explota-
cion de la innovacion y la transferencia de conocimientos en el mercado.

Una seguridad juridica reforzada contribuiria a aumentar el valor de las innovacio-
nes que las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que
se reduciria el riesgo de apropiacion indebida. Esto redundaria en efectos positivos
en el funcionamiento del mercado, ya que las empresas, especialmente las peque-
fnas y medianas empresas, los centros publicos de investigacion y los investigado-
res podrian hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando, lo que con-
tribuiria a aumentar la inversion del sector privado en investigacion e innovacion.»
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La primera Ley de nuestro pais que tiene por objeto exclusivo la proteccion
de los secretos empresariales pretende aumentar el grado de seguridad
juridica en su proteccion, de manera que ello promueva la innovacion y la
competitividad de las empresas.

La Ley de Secretos Empresariales, transpone La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la proteccion de los conocimientos de los cono-
cimientos técnicos y la informacién empresarial no divulgados -secretos comerciales- contra su
obtencion, utilizacion y revelacion ilicitas.

Se considera secreto empresarial cualquier informaciéon o conocimiento, incluido el tecnoldgico,
cientifico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que relna las siguientes condiciones (art.
1 LSE):

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuracion y reunion precisas
de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los
circulos en que normalmente se utilice el tipo de informaciéon o conocimiento en cuestion,
ni facilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en se-
creto.

Se considera secreto empresarial cualquier informacion o conocimiento,
incluido el tecnologico, cientifico, inaustrial, comercial, organizativo o
financiero, que reuna las siguientes condiciones: ser secreto, tener un valor
empresarial y haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular
para mantenerlo en secreto.

Este ultimo requisito es la recepcién legal de las condiciones que las resoluciones mas avanzadas
de nuestros tribunales vienen exigiendo para considerar desleal la divulgaciéon o el aprovecha-
miento de un secreto de otro'. Entre estas medidas, pueden mencionarse la limitaciéon del acceso
a ciertos directivos o personal de la empresa, la advertencia del caracter secreto de la informacion
y de las consecuencias de su violacién, medidas técnicas como claves de seguridad y proteccion
de los ordenadores, medidas para los momentos en que cese la relacién empresarial o comercial
entre el titular y quien ha tenido acceso al registro.

La proteccion se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona fisica o
juridica que legitimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier moda-
lidad de obtencidn, utilizacion o revelacion de la informacion constitutiva de aquél que resulte ilicita
o tenga un origen ilicito (art. 1.2 LES).

1. Véase, por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2012.
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Ademas, el secreto empresarial podra pertenecer proindiviso a varias personas. La comunidad re-
sultante se regira por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados
siguientes y, en ultimo término, por las normas de derecho comun sobre la comunidad de bienes

(art. 5 LES).

Entre estas medidas, pueden mencionarse la limitacion del acceso a ciertos
directivos o personal de la empresa, la advertencia del caracter secreto de
la informacion y de las consecuencias de su violacion, medidas técnicas
como claves de sequridad y proteccion de los ordenadores, medidas para los
momentos en que cese la relacion empresarial 0 comercial entre el titular y
quien ha tenido acceso al registro.

El secreto empresarial es transmisible (art. 4 LES). En la transmision habran de observarse, cuando
resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unién Europea
relativos a la aplicacion del apartado 3 del articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia.

De conformidad con el articulo 6 LSE, el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el
alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contra-
rio, el titular de una licencia contractual tendra derecho a realizar todos los actos que integran la
utilizacion del secreto empresarial.

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumira que la licencia es no exclusiva y que
el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por si mismo el secreto empresarial. La licen-
cia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podra utilizar el secreto
empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho. El titular de una
licencia contractual no podra cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere
convenido lo contrario. El licenciatario o sublicenciatario estara obligado a adoptar las medidas
necesarias para evitar la violacion del secreto empresarial.

Las acciones civiles que podran ejercerse, ante el Juzgado de lo Mercantil competente, en un plazo
de 3 afos, por violacién del secreto empresarial, se enumeran en el articulo 9 de la Ley:

1.- declaracién de la violacion del secreto empresarial.
2.- cesacién

3.- prohibicién de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancias infractoras o de su
importacion, exportacion o almacenamiento con dichos fines

4.- aprehension de las mercancias infractoras
5.- remocién

6.- atribucion en propiedad de las mercancias infractoras al demandante
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7.- indemnizacion de los dafios y perjuicios
8.- publicacién o difusién completa o parcial de la sentencia.

Por ultimo, interesa destacar la legitimacion para el ejercicio de las acciones (art. 13 LES). Estaran
legitimados para el ejercicio de las acciones el titular del secreto empresarial y quienes acrediten
haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotacién que les autorice expresa-
mente dicho ejercicio.

El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotacién de un secreto empresarial que
no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa podra requerir fehacientemente al
titular del mismo para que entable la accidn judicial correspondiente. Si el titular se negara o no
ejercitara la oportuna accion dentro de un plazo de tres meses, podra el licenciatario entablarla en
su propio nombre, acompanando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del
plazo mencionado, el licenciatario podra pedir al juez la adopcion de medidas cautelares urgentes
cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un dafio importante, con presentacion del
referido requerimiento.

El licenciatario que ejercite una accién en virtud de lo dispuesto anteriormente debera notificarselo
fehacientemente al titular del secreto empresarial, el cual podra personarse e intervenir en el pro-
cedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Este amplio arsenal de acciones y la extensa legitimacion para su ejercicio deja sin mucha rele-
vancia la posibilidad de ejercicio de las acciones por competencia desleal, que también pueden
ejercerse al considerarse las infracciones de esta Ley un acto de competencia desleal via articulo
13 LCD.
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lll. La cara oculta de los contratos de transferencia

PoR M? DoLoRres BLanco LorPez * Y Rosa M2 RobriGuez BARRERA **

* M? Dolores Blanco Ldpez es Responsable de la Seccio d'l+D+i contratada del Servei d'In-
vestigacio i Innovacio de la Universitat de Valéncia

“*Rosa M? Rodriguez Barrera es Técnica Superior de Investigacion de la Seccié de Control
Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'l+D+i del Servei d'Investigacio i Innovacid de la Uni-
versitat de Valencia; Doctora en Gestid d'Empreses i Profesora Asociada en la Facultat d'Eco-
nomia de la UV.

1. FUNCIONES ASUMIDAS POR LAS UNIVERSIDADES

Las universidades, como todas las instituciones vivas, han ido evolucionando a lo largo de la histo-
ria. Esa evolucion ha supuesto, entre otras cuestiones, la ampliacién de las funciones que ejercen:

« La primera funcién que asumieron todas las universidades, ya desde su creacion en el siglo Xll,
fue la custodia y transmision del conocimiento, la docencia. Esta fue su razén de ser durante
siglos. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, fue la primera en el mundo con una bula pa-
pal que le permitié llamarse universidad. Especializada en derecho, fue la primera a tener estudios
reconocidos universalmente y estatutos propios.

« La segunda funcion que asumen es la investigacion, que se inicia en las universidades alemanas
en el siglo XIX. La universidad pionera en esta funcién fue la Universidad de Berlin, fundada en 1810
por Wilhelm von Humboldt:

- Se dotd de los medios necesarios para realizar tareas de investigacion: laboratorios, ma-
terial cientifico, etc.

- Se promovid entre profesores y estudiantes la actividad investigadora.

- Se obligd a los estudiantes a elaborar y defender publicamente una tesis producto de
una investigacion cientifica, desarrollada individualmente y bajo la guia y supervision de un
profesor. Estamos ante los primeros doctorados de la historia de estas instituciones aca-
démicas.

El paradigma aleman tuvo un gran éxito y a esta funcién se van incorporando en el devenir del
tiempo las otras universidades, algunas muy tempranamente y otras ya entrado el siglo XX.
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« La tercera es la funcion de transferencia, que se inicia en la mitad del siglo XX en las universida-
des anglosajonas, en las que se empieza a considerar a las universidades como agentes relevantes
en el sistema de |+D+l y se entiende que, ademas de las funciones ya tradicionales de transmi-
sién del conocimiento e investigacion, las universidades tienen una tercera mision que implica una
transmision al entorno socioeconémico de los conocimientos y tecnologias generados en su si.

Esta tercera misién es la que configura la universidad emprendedora. A esta ultima funcién, tal
como pasé con la funcién investigadora, se han ido incorporando las universidades, con mayor o
menor celeridad, dependiendo del entorno politico y socioecondmico en el cual estaban situadas.

Foto de Miguel Lorenzo. Fuente: FPCUV.

2. LA FUNCION TRANSFERENCIA LLEGA A LAS UNIVERSIDADES

El primer contacto de la investigacion desarrollada por catedraticos de las universidades con un
entorno ajeno a las universidades se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos ale-
manes contrataron los servicios de cientificos de prestigio.

Los cientificos nucleares Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judios provenien-
tes de Hungria, creian que la energia liberada por la fusién nuclear podia ser utilizada para la pro-
duccion de bombas por los alemanes, por lo que persuadieron a Albert Einstein, para que, junto a
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ellos, advirtiera al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, de este peligro por medio de
una carta que le fue enviada el 2 de agosto de 1939. En respuesta a la advertencia, Roosevelt incre-
mento las investigaciones acerca de las implicaciones en la seguridad nacional de la fision nuclear.

En octubre de 1941 el presidente norteamericano autorizé el proyecto Manhattan, que comenzé en
diferentes universidades estadounidenses.Posteriormente se establecié el laboratorio Nacional de
Los Alamos en Nuevo Meéxico, dirigido por la Universidad de California. Y, como es sabido, en 1945
EE.UU. ordend los bombardeos atémicos de Hiroshima y Nagasaki.

Despugs de tirar la bomba sobre Hiroshima, Einstein dijo: «Deberia quemarme
los dedos con los que escribi aquella primera carta a Roosevelt»,

Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando la investigacion cientifica se convierte en un ins-
trumento estratégico para la sociedad y para las politicas de desarrollo econdmico. A partir de este
momento se produce un gran cambio en la “forma de hacer”. Se pasa de invertir escasos fondos
en investigacion a invertir mayores cantidades de dinero, no solo por parte de las administraciones
publicas, sino también, por parte de las empresas.

3. LA FUNCION DE TRANSFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD ESPANOLA

En Espana se pone en marcha el proceso de reforma universitaria en 1982, tras la llegada del PSOE
al Gobierno. Concretamente, la relacién universidad-empresa se inicié con la promulgacién de la
Ley Organica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU), que planteo la apertura de la universidad a la
sociedad y las empresas. Su instrumento fue el articulo 11, que autoriza al personal docente inves-
tigador la realizacion de trabajos de caracter cientifico, técnico, artistico o de formacion, a través
de la suscripcion con entidades publicas y privadas de contratos regulados por dicho articulo y por
los Estatutos de las Universidades.

Posteriormente el Real Decreto 1930/1984 regula parte de lo que decia el articulo 11 indicando,
entre otros aspectos,:

- diferentes causas de no autorizacién para desarrollar contratos al amparo del articulo 11
de la LRU.

- el limite econdmico de la remuneracidén que podran percibir los investigadores por las
actividades desarrolladas al amparo de dicho articulo 11 de la LRU.

Se pretende que la actividad investigadora, que ya se venia desarrollando, aunque de manera muy
precaria, sea una investigacion de excelencia, pero ademas, y en base a esta tercera funcién de
transferencia que se esta activando, se pide a las universidades que sean motores del desarrollo
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econdmico; es decir, que los conocimientos y tecnologias generados en el ambito universitario
sean instrumentos dinamizadores de la economia, contribuyendo con esto al desarrollo y bienestar
de los entornos socioecondmicos donde estas se sitUan.

La entrada de la funcion de transferencia no fue del todo pacifica en la comunidad universitaria.
Hubo voces que se alzaron previniendo del peligro de mercantilizacién de las universidades.

En este contexto, a finales del aflo 1988 la Comisién Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT)
del Gobierno de Espafa pone en marcha el programa de creacion de las Oficinas de Transferen-
cia de Resultados de Investigacion (OTRI), estructuras de intermediacion creadas para gestionar
las relaciones universidad-empresa. Su misidn genérica es promover en las universidades la gene-
racidon de conocimientos acordes con las necesidades del entorno y facilitar su transferencia. Esta
mision se concreta, entre otros muchos objetivos, en gestionar los negocios juridicos que surgen al
amparo del articulo 11 LRU. Asi, es en 1989 cuando se crea la primera OTRI.
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Foto de Louis Reed. Fuente: Unsplash.

1. En un principio la funcién de transferencia no fue bien aceptada por un amplio sector de la comunidad universitaria, si bien con el devenir
del tiempo se ha convertido en una de las funciones basicas desempefiadas por la universidades. Lo que en un inicio parecia un “mostruo”
se ha convertido en un aliado, que propicia la colaboracion entre la universidad y la sociedad y que ha posibilitado que el conocimiento
generado en estas instituciones académicas sea determinante para el progreso econémico y social.
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La LRU fue sustituida por la Ley Organica 6/2001, de Universidades (LOU), modificada por la Ley
4/2007 de 12 de abril (LOMLOU), y constituyen el pilar juridico fundamental para que se pueda de-
sarrollar la funcién de transferencia de conocimiento y tecnologia en las universidades espanolas.
Su articulo 83 fue el heredero del articulo 11 de la LRU. Dicho articulo 83 trata en todos sus aparta-
dos sobre la eliminacién de incompatibilidades a profesores universitarios, para facilitarles la tarea
de transferencia de conocimiento al entorno socioeconémico.

Por tanto, los contratos y convenios que nacen al amparo del articulo 83 de la LOU, modificada por
la LOMLOU, son aquellos a través de los cuales las personas fisicas, las empresas u otras entida-
des publicas o privadas, contratan los servicios de las universidades para la realizacién de trabajos
de caracter cientifico, técnico, artistico o de formacion.

La aplicacién del articulo 83 de la LOU es, por tanto, fundamental para desarrollar la actividad de
transferencia de conocimiento en las universidades espafiolas, ya que posibilita la utilizacion y el
aprovechamiento de las capacidades cientificas y técnicas de los investigadores universitarios por
parte de la sociedad. Concretamente, el articulo 83 reza lo siguiente:

1. 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 érganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad
dedicados a la canalizacién de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la trans-
ferencia de los resultados de la investigacion, podran celebrar contratos con personas,
Universidades o entidades publicas y privadas para la realizacion de trabajos de caracter
cientifico, técnico o artistico, asi como para el desarrollo de ensefanzas de especializacion
o actividades especificas de formacion.

2. Los Estatutos, en el marco de las normas bésicas que dicte el Gobierno, estableceran los
procedimientos de autorizacion de los trabajos y de celebracion de los contratos previstos
en el apartado anterior, asi como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos
que con ellos se obtengan.

Como vemos, este articulo:

- reconoce la potestad del profesorado universitario para celebrar contratos con entidades
publicas y privadas para la realizacion de trabajos de caracter cientifico, técnico o artistico,
asi como para el desarrollo de ensefianzas de especializacién o actividades especificas de
formacion.

- indica quién puede desarrollar dichas actividades.

- refleja que los Estatutos de las universidades estableceran el procedimiento para celebrar
los contratos vy fijaran el destino de los recursos obtenidos.

Tras varios afios de vigencia de la LOU, en 2007 se aprueba la Ley Organica 4/2007 de modifica-
cion de la LOU (LOMLOU) con el objetivo, entre otros, de abrir y fomentar una nueva via de trans-
ferencia de conocimiento, la creacion de empresas de base tecnoldgica (EBT) o spin-off -empresas
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de base tecnoldgica que surgen en el ambito universitario-, creadas o desarrolladas a partir de pa-
tentes o de resultados generados por proyectos de investigacién financiados total o parcialmente
con fondos publicos y realizados en universidades.

En definitiva, el articulo 83 de la LOU se centra en todos sus puntos en una sola finalidad: eliminar
la incompatibilidad del funcionariado publico, con la finalidad de facilitarles la tarea de transferencia
de conocimiento y tecnologia a su entorno socioeconémico.

Para saber de qué manera pueden ejercer esa compatibilidad, los profesores universitarios han de
acudir a la OTRI de su universidad, desde donde se le asesorara sobre la mejor manera de forma-
lizar las actuaciones a llevar a cabo, puesto que es desde estas oficinas desde las que se promue-
ven las diferentes actividades de transferencia de conocimiento a través de:

- la firma de acuerdos y convenios de colaboracién cientifica.
- la gestion de patentes y licencias
- la promocioén de la creacion de empresas spin-off de la universidad

- la suscripcion de contratos y convenios de transferencia de conocimiento con empresas
e instituciones publicas y privadas al amparo del articulo 83 de la LOU.

De todas estas actividades de transferencia de conocimiento, la |+D+| contratada es actualmente
la principal via de transferencia de conocimiento y tecnologia en las universidades espafiolas.

4. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA'YY CONTROVERSIAS

Como ya se ha indicado previamente, desde la publicacion en 1983 de la LRU se ha ido afianzan-
do el modelo espanol de transferencia, que se ha basado principalmente en la [+D contratada y
colaborativa. Otras vias de transferencia de las universidades hacia las empresas, como la licencia
de patentes o la creacién de spin-off , sigue siendo aun hoy minoritaria. Nos centramos a conti-
nuacion en la via mas usual de transferencia del modelo espafol, esto es, los contratos a través de
los cuales las empresas encargan a las universidades trabajos de investigacion, asesoramiento o
formacion especializada.

Las razones por las que una empresa contrata los servicios de una
universidad pueden ser muy variadas: para desarrollar una investigacion, para
recibir asesoramiento, para realizar dictamenes o para recibir formacion a
medida. Son, por tanto, muchos los tipos de contratos que pueden celebrarse
al amparo del articulo 83 de la LOU.

&
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A continuacion se expone una relacion de los mas frecuentes:
e Investigacion y Desarrollo
e Asesoramiento y Desarrollo Tecnoldgico
e Consultoria, Servicio, Dictamenes
e Formacion
e Marco y derivados
e (Colaborativos

e Contratos conexos: comodatos, marca, ensayos clinicos...

Veamos seguidamente algunos de los ejemplos de estos contratos formalizados al amparo del
articulo 83 de la LOU, asi como los problemas mas habituales que pueden surgir segun la tipologia
de contrato.

4.1. CONTRATO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

+ OBJETIVO: Realizacion por parte de la universidad de un Proyecto de |+D a peticién de una em-
presa o entidad. El proyecto se lleva a cabo en base a unos objetivos que se pretenden conseguir,
con un plan de trabajo, unas condiciones econdémicas determinadas, un equipo de investigadores
definido y un clausulado que puede variar mucho dependiendo de las caracteristicas del proyecto.
En este tipo de contratos, la obligacién principal del equipo investigador no consiste en alcanzar un
resultado, sino en desarrollar una actividad de investigacion en base a su conocimiento cientifico
y obrando con diligencia y buena fe. Son contratos de medios o de diligencia, no de resultados.

La universidad en cuestién se compromete a asignar unos medios humanos y materiales para llevar
a cabo una serie de tareas concretas.

Contrato de medios o de diligencia y NO de resultados

CONFLICTO: Falta de conformidad de la empresa por los resultados obtenidos. Tanto el contrato
como la memoria son preceptivos, de modo que es fundamental dejar claro en el clausulado del
contrato y en la memoria técnica (que se adjuntara al contrato como Anexo y que formara parte in-
tegrante del mismo a todos los efectos) el desarrollo del trabajo que se realizara y la posibilidad de
«no éxito». Dado que se trata de una investigacion, no puede asegurarse que se vaya a llegar a un
resultado concreto, sino que debe quedar claro que se desconoce cual va a ser el resultado final.
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4.2. CONTRATOS DE APOYQ Y DESARROLLO TECNOLOGICO

+ OBJETIVO: Realizacion de un trabajo técnico conducente a obtener informacién tecnoldgica, pro-
ductos o procesos nuevos, pero que no tiene por qué implicar actividad investigadora. Se plantean
unos objetivos, un plan de trabajo, unas condiciones econémicas, un tiempo de duracion y, en
definitiva, se regulan las condiciones para el desarrollo del trabajo.

Saber HACER

No le cobro
jPero cémo 1.000 euros

me cobra por apretar un tornillo,
1.000 euros sino por saber
por apretar qué tornillo tengo
un tornillo! que apretar.

CONFLICTO: Asegurar de antemano que va a ser posible resolver el problema en base a los cono-
cimientos que tiene el personal investigador.

4.3. CONTRATO DE CONSULTORIA O ASESORAMIENTO

+ OBJETIVO: Emisién de un asesoramiento, opinion, dictamen o diagndstico por parte de personal
investigador o de un equipo de investigadores especializados en la materia, sobre un asunto plan-
teado por una empresa. Puede ofrecerse como trabajos puntuales de mayor o menor duracion o
como servicios regulares y periddicos.

Dar SOLUCION a PROBLEMAS en base a CRITERIOS CIENTIFICOS

CONFLICTO: El uso que la empresa puede realizar de los informes emitidos.

Por ejemplo, en los dictamenes se emite una opinion en base a criterios cientificos, pero la empresa
puede utilizar dicho dictamen para diferentes propésitos. La universidad tiene que eximirse de la
responsabilidad de lo que la empresa pueda hacer con los informes emitidos.

Por ejemplo: Denuncia de un sindicato a la Universitat de Valéncia por la elaboracién de un instru-
mento de seleccion de personal que implico el despido de trabajadores de la empresa.

&
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4.4. CONTRATOS DE FORMACION

+ OBJETIVO: En este campo las posibilidades de colaboracion entre la universidad y las empresas
son muy amplias. Pueden ser jornadas, seminarios o cursos de especializacion disefiados segun
las necesidades de la entidad contratante o de las personas fisicas que lo requieran. No es ense-
fnanza reglada.

NO es ENSENANZA REGLADA, NO se emiten TITULOS OFICIALES

CONFLICTO: Por desconocimiento y por no consultarlo previamente, algunos investigadores creen
que pueden emitir titulos por la formacion impartida.

4.5. CONTRATOS COLABORATIVOS

« OBJETIVO: Se trata de contratos para el desarrollo de proyectos en colaboracion entre varias
partes donde todas comparten intereses y plantean objetivos, aportan recursos (intelectuales, ma-
teriales o econémicos) y conocimiento preexistente, y comparten riesgos y beneficios.

Surgen de los programas de I+D colaborativa, que convocan los administraciones publicas o enti-
dades privadas. Normalmente, el objetivo es el desarrollo de actividades de [+D o Apoyo y Desa-
rrollo Tecnoldgico. En estos casos es muy importante:

- que, de partida, todas las partes implicadas en este tipo de contratos conozcan todas aquellas
disposiciones de rango normativo o contractual que limiten su autonomia en relacion a los compro-
misos mutuos que pueden adquirir, pues tienen que moverse bajo el paraguas legislativo impuesto
por la convocatoria en cuestion y la normativa de la institucién a la que pertenecen.

- identificar bien a los socios, elegir el mas conveniente y plantear reuniones para definir desde
el inicio:

« el modelo de relacion

* acciones a llevar a cabo

* roles de cada parte

+ compromisos en la ejecucion del proyecto

+ conocimientos previos de cada parte

- regulacién de la propiedad intelectual e industrial

- titularidad de los posibles resultados, patentables o no, y su explotacién

* posibles regalias en caso de comercializacion por parte de la empresa de un producto
derivado del contrato

&
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* en su caso, forma de pago de la empresa

* requerimiento o no de confidencialidad y posibilidad o no de publicacion por parte de las
partes

« duracion de los trabajos y posibles prorrogas
* motivos de rescisién del contrato y sometimiento jurisdiccional

- recoger en el clausulado de un convenio de colaboracién todas las condiciones del punto ante-
rior teniendo en cuenta las normativas de cada institucion, asi como, en su caso, las indicaciones
de la convocatoria al respecto. Incluir asimismo los posibles motivos de rescision del contrato y
sometimiento jurisdiccional.

NEGOCIACION CONDICIONADA POR EL MARCO LEGISLATIVO DE LA CONVOCATORIA

CONFLICTO:
- La involucracion de los diferentes socios
- La confianza entre los socios y el “bien hacer” de cada uno de ellos

- Falta de fluidez en las comunicaciones

5. CUESTIONES QUE LLEVAN A CONTROVERSIAS EN EL SENO DE LOS
CONTRATOS DE TRANSFERENCIA EN GENERAL

+ El impago de las cantidades pactadas o retraso en el pago, de manera que el personal
investigador no pueda dotarse de los recursos que requiere la ejecucion del plan de trabajo del
proyecto, impidiéndose por tanto el desarrollo normal del proyecto.

* Incumplimiento por parte de la empresa de la entrega del material necesario para el desa-
rrollo de la investigacion:

Ejemplo: Contrato con una empresa de un pais de Europa del Este que no puso a disposicion del
investigador los medios necesarios para desarrollar el trabajo.

Ejemplo: Empresa que no envia en tiempo y forma componentes que tienen que suministrar para
el desarrollo de la investigacion.

&
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+ Incumplimiento por parte del profesorado de los tiempos pactados para entregar los infor-
mes o resultados (acumulacién excesiva de tareas que impide el desarrollo del proyecto estipulado
en el contrato); esta situacion se procura solucionar con adendas que alarguen el plazo de ejecu-
cion del proyecto).

* Incumplimiento de condiciones contractuales.
Ejemplo: no respetar la confidencialidad pactada en el contrato.

 Problemas con algun miembro del equipo participante a quien no se ha incluido como
participante en el contrato y posteriormente no puede certificarse su participacion.

« Ausencia de regulacion a través de adendas en contratos supuestamente finalizados, pero
en los que se han seguido desarrollando tareas.

- La falta de colaboracion de agentes externos necesarios para el desarrollo del trabajo.
« Propiedad de los resultados generados y su explotacion.

Los contratos de I+D suelen generar transferencia de propiedades intelectuales o industriales. El
cémo se transfiere esta propiedad en una cuestion a la que se debe de prestar una gran atencion.

Para determinar la propiedad de los resultados habra que tener en cuenta:
- el tipo de conocimiento que se puede generar,
- los recursos y conocimiento aportados por las partes,
- asi como, en su caso, la posible formalizacion de licencias.

En cuanto a la informacién propia, es imprescindible conocer los conocimientos previos -know-
how o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial- que pueden estar implicados
en el desarrollo del objeto, todo ello con la finalidad de proteger adecuadamente los intereses de
la universidad.

CONLAS AMBITOS DESACUERDOS

ENTRE
ENTIDADES DE EL EQUIPO

CONTRATANTES CONFLICTOS INVESTIGADOR

CON COLECTIVOS
AFECTADOS
POR EL RESULTADO
DEL ESTUDIO
O DICTAMEN

Ambito de conflictos en los contratos de transferencia. Fuente: M? Dolores Blanco Lépez.
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Como vemos, pueden generarse conflictos dentro de la propia institucion, entre las entidades con-
tratantes, con los colectivos que puedan verse afectados por el resultado de las actuaciones que
se llevan a cabo o incluso entre los miembros del equipo investigador.

Por ello, es importante tratar de evitar que se den estas situaciones e intentar proponer soluciones
desde el principio. Veamos algunos de los aspectos a tener en cuenta para minimizar problemas.

5.1. POSIBLES SOLUCIONES

m OBJETO DEL CONTRATO:

Es importante definir de forma clara el objeto del contrato pues es la base esencial del mismo. En
el contrato de I+D el objeto lo constituye el Proyecto de Investigacion, por ello es muy importante
delimitarlo correctamente a través de una Memoria Técnica correcta que se adjuntara al contrato
como Anexo y que formara parte integrante del mismo a todos los efectos, constituyendo el objeto
del contrato.

Dicha memoria ha de especificar de manera clara, exhaustiva y concreta todas las cuestiones que
se van a desarrollar para llegar a conseguir el objeto del contrato. Debe incluir:

- resumen

- objetivos cientificos y tecnologicos e innovaciones tecnolégicas del proyecto, especificando qué
resultados se pretenden conseguir

- capacidad del consorcio, en su caso

- descripcion técnica y plan de trabajo. La planificacion y cronograma han de ser adecuados, tal
que el proyecto se pueda llevar a cabo conforme a las normas de la institucién en que se va a de-
sarrollar.

- presupuesto del proyecto; debe ser un presupuesto realista para financiar adecuadamente las ta-
reas a desarrollar (debe estar correctamente distribuido a lo largo del periodo de ejecucion), facilitar
la correcta ejecucién del gasto y garantizar la liquidez en la fase de ejecucion.

- se debe contemplar el reparto de la actividad en paquetes de trabajo indicando:
« en el caso de proyectos en colaboracién, en cudles participa cada socio.

+ si derivan de ellos entregables necesarios para el inicio o desarrollo de otros paquetes de
trabajo.

« una distribucién y reparto adecuados, de modo que no existan solapamientos que dificul-
ten el trabajo y estén bien dimensionados en el tiempo.

+ cualquier aspecto que se considere relevante.
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MEMORIA TECNICA: desarrolla el objeto del contrato,

tiene que estar redactada con precision

m CONDICIONES DE PAGO:

La aportacion econémica de la empresa ha de ser adecuada y suficiente para realizar el proyecto,
de manera que cubra los gastos totales y reales que su desarrollo implica.

La cadencia de la facturacién debe permitir al personal investigador poder disponer de fondos
cuando los necesite, de manera que las condiciones de pago se deben ajustar muy bien a los tiem-
pos y necesidades del proyecto.

IMPRESCINDIBLE FINANCIACION FLUIDA

La formacion esta exenta de IVA

&
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m CONFIDENCIALIDAD:

La confidencialidad es muy importante en este tipo de contratos. Hay que distinguir obligaciones
de dos tipos:

- las que se establecen respecto de la informacién intercambiada y propiedad de las partes
con caracter previo a la entrada en vigor del contrato

- las que se establecen respecto de los resultados que se obtengan del Proyecto (y que
necesariamente tendran que fijarse en funcién de lo pactado sobre su propiedad).

Respecto a la difusién de los resultados:
- para los investigadores la publicacién de resultados es, normalmente, muy importante.
- a las empresas les interesa presentar avances de sus productos en congresos.

Es muy significativo que todas las partes sepan que es importante no desvelar cuestiones que pue-
dan perjudicar a la otra parte o a ambas y, sobre todo, no desvelar informacién que pueda evitar
proteger el resultado por falta de “novedad”, uno de los requisitos de la patentabilidad.

Las obligaciones de confidencialidad deben abarcar a ambas partes e implicaran restricciones en
cuanto a la divulgacion de la informacién. Dependiendo del proyecto, la confidencialidad sera mas
0 menos estricta.

Confidencialidad de la informacion.-

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningun aspecto, las informaciones cien-
tificas o técnicas perteneciente a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo
del proyecto de I+D objeto de este contrato.

Esta obligacion no sera de aplicacion cuando:
¢ | a parte receptora pueda demostrar que conocia previamente la informacion recibida.
¢ | a informacion recibida sea o pase a ser de dominio publico.
¢ | a parte receptora obtenga autorizacion previa y por escrito para su revelacion.
e | a informacion sea requerida judicialmente.

Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en el Proyecto (no solo el res-
ponsable de la investigacion) conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por
esta clausula.

Esta clausula permanecera en vigor durante un plazo de ... afios, (Tiempo razonable, atendiendo a
las circunstancias y caracteristicas de los resultados del Proyecto) a partir de la firma del contrato).
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m JURISDICCION Y NORMATIVA APLICABLE:

La autonomia de la voluntad permite a las partes contratantes determinar la jurisdiccion compe-
tente en caso de conflicto, asi como la normativa que resulte de aplicacion para la interpretacion
del contrato.

Ambas partes pueden acordar resolver los conflictos a través de:

—. jurisdiccién y competencia de los tribunales ordinarios, cuando el juez sea competente
objetiva y funcionalmente.

—. el arbitraje en el que una tercera persona resuelve el conflicto de intereses en base a una
potestad especifica. Las partes deberan hacer constar expresamente su compromiso de cumplir el
laudo arbitral.

—. la mediacioén: opcion a tener en cuenta.
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V. Las empresas de base tecnologica (EBT)
universitarias: mediacion y arbitraje

PoRr JesUs OLAVARRIA IGLESIA

* Jesus Olavarria Iglesia es Profesor Titular del Departamento de Derecho Mercatil “Manuel
Broseta Pont” de la UVEG.

1. EBTS, SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO.

Recuerda el profesor Bercovitz (2012:42; 2014:148) como a principios de la década de los 80 del
siglo XX “existia en la universidad el convencimiento generalizado de que la pureza de la investiga-
cion cientifica universitaria impedia que los frutos de la investigacion se trasladaran a la empresa
privada”. La idea que prevalecia, afiadia, “era la de que el investigador universitario que contrataba
con las empresas venia a ser considerado una especie de ‘traidor’ a la causa universitaria”. Una
situacion, decia, que no era exclusiva de Espafa, sino que estaba muy difundida en el mundo uni-
versitario europeo.

Como sefialaba Bercovitz, todavia a finales del XX “el investigador
universitario que contrataba con las empresas venia a ser considerado una
especie de ‘traidor’ a la causa universitaria”

En la doble funcion de la universidad humboldtiana —ensefanza e investigacién—, esta ultima era
considerada en aquellos afnos un elemento fundamental para progresar en el conocimiento que
debia de transmitirse a través de la docencia en las clases, a través de publicaciones cientificas o,
todo lo mas, a través de la entonces llamada “extension universitaria”, sin que fuera admisible en
este entorno ideoldgico y dogmatico que los resultados de la investigacion pudieran ser apropia-
dos por alguien en particular para su explotacion exclusiva.

Como sefala Feliu Rey, “las Universidades venian desempefiando histéricamente una importante
labor como generadoras de conocimiento y productoras de resultados de investigacion; sin embar-
go, su capacidad para trasferir tecnologia y, por tanto, proyectar los beneficios de la investigacion
y la docencia en el entorno social y econémico era practicamente ignorada”.

&
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Cualquier observador atento a la realidad universitaria se puede dar cuenta facilmente del drastico
cambio producido en solo unos pocos decenios, desde los afios ochenta del siglo pasado, en las
relaciones entre investigacién y sistema productivo o, si se prefiere, empresa.

Este significativo cambio ha supuesto encomendar a la universidad, junto a las tradicionales fun-
ciones de docencia e investigacion, y especialmente unida a esta Ultima, una tercera funcién, la
tercera mision, la transferencia del conocimiento generado en su seno a la sociedad, y de manera
especial a su entorno social y econémico; para ello, entre otros objetivos, se le demanda a la insti-
tucién académica asegurar la necesaria vinculacion entre la investigacién universitaria y el sistema
productivo, esto es, las empresas.

Foto de Science in HD. Fuente: Unsplash.

Este cambio se produce y se impulsa, al menos en los paises desarrollados, en un contexto de
transformacioén del sistema productivo en que los sectores tradicionales dejan paso o se van trans-
formando hacia la llamada sociedad o economia de la informacion y del conocimiento acelerada y
retroalimentada por la revolucién digital. Recuérdese que a finales de siglo XX surgié el concepto
de la “economia basada en el conocimiento” (OCDE, 1996) que se va a convertir en el objetivo de
la mayor parte de las politicas econdmicas de los paises posindustrializados, como sucede en la
Unién Europea con los compromisos basados en la cumbre de Lisboa del afio 2000.

No conviene perder de vista que este nuevo instrumento, la transferencia del conocimiento desde
las universidades y los centros de investigacion, forma parte de un modelo, el de la Triple Hélice
(TH) de las relaciones Universidad- Empresa- Administraciones publicas, que, con mayor o menor
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intensidad, viene impregnando las politicas publicas en materia de investigacion, innovacion y
desarrollo de los paises posindustrializados y en algunos en via de desarrollo (ejemplo, Brasil o la
India) y, consiguientemente, impregnando también sus ordenamientos juridicos.

En el modelo de la teoria de Leydesdorff y Etzkowitz, el crecimiento econdmico se describe (Var-
gas; 2012: 78) “como un sistema de tres componentes (Universidad, Empresa y Administracion
Publica) que son inestables, pues tienen intercambios dindmicos y se van desarrollando en espiral,
creando conjuntamente riqueza con un proyecto comun”. En este modelo “el papel de las univer-
sidades es estratégico en todo el proceso. Se requiere que las universidades desempefien nuevas
funciones y que se generen instituciones diferenciadas. La tercera funcién de la universidad en las
economias y sociedades de conocimiento es contribuir al desarrollo econdémico y social local me-
diante innovaciones basadas en conocimientos”.

En este marco, la universidad, en los Ultimos decenios, y sucesivamente, ha podido recurrir, junto
a los tradicionales sistemas de transmision social del conocimiento, a nuevas y distintas vias de
transferencia y explotacion del conocimiento generado en su interior; fundamentalmente, primero
a los contratos de investigacion y/o asistencia técnica y a las licencias de derecho de propiedad in-
dustrial, y, algo mas recientemente, también al fomento y/o participacion en la creacién de nuevas
empresas que explotan los resultados de las investigaciones generados en su seno por su personal
docente e investigador (PDI).

En la actualidad la promocidn y, en su caso, participacion de la universidad en empresas basadas
en el conocimiento (EBC) generado en su seno por sus profesores investigadores, que usualmente
son quienes toman la iniciativa empresarial, no sélo es algo normalizado, o al menos, no extrafo,
sino que, ademas, se ha convertido, como veremos, en una de las formas en que las universidades
deben dar cumplimiento a la tercera funcién social que en la actualidad la sociedad les encomien-
da, junto con la ensefianza y la investigacion: la transferencia del conocimiento.

Cada una de estas vias de transferencia, y entre ellas la creacion de EBTs, “no han sido creadas de
la nada, sino que cada una de ellas ha tenido una evolucion mas o menos dificultosa”. Su mayor o
menor reconociendo la han obtenido finalmente gracias a las politicas adoptadas por los gobiernos
permitiendo, fomentando o facilitando, en mayor o menor medida, a las universidades explotar
comercialmente sus resultados de investigacién mediante la concesion de licencias o la creacion
de EBTs.

En nuestro caso, sin duda estamos lejos todavia de la “tercera revolucién académica en marcha ya
en muchas universidades”, tal como anunciaron en el afo 2000 Etzkowitz y Leydesdorff; esto es,
“las universidades emprendedoras que asumen la creacién de empresas o de nidos empresariales
en sus laboratorios e instalaciones, dando lugar a un nuevo tipo de personal universitario y a un tipo
nuevo de investigador: el cientifico-empresario”.

Pero aun estando lejos de esa tercera revolucidn académica, el tratamiento juridico de la creacion
y desarrollo de EBTs por las universidades tiene en Espafia una historia “corta pero intensa”. Co-
mienza timidamente a principios del siglo XXl con su reconocimiento y parece que se consolida
en el transito entre el primer y segundo decenio del siglo actual, dando finalmente un resultado
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calificado, con razén, como “una regulacion confusa, dispersa y pendiente de varios desarrollos
normativos” (Vargas: 2012: 78), sin perjuicio de reconocer, como tendremos ocasién de ver, el gran
cambio producido.

2. SITUACION ACTUAL DE EBTS UNIVERSITARIAS ESPANOLAS

A pesar de las dificultades y obstaculos, no solo de indole juridica sino también financieros, buro-
craticos, fiscales, etc., la existencia de estas empresas basadas en el conocimiento generado en
las universidades es hoy en dia en nuestro pais una realidad incontestable y en términos historicos
muy reciente.

En efecto, con anterioridad al afio 2001 solo existian 18 spin-off, mientras en el periodo 2001-2005
se crearon 369. El aumento es mas que significativo,

Spin-off creadas
Anteriores a 2001 18
2001 39
2002 65
2003 87
2004 90
2005 88
Total 2001-2005 369

Tabla 1. Numero de spin-off creadas en Espania en el periodo 2001-2005.
Fuente: Fundacion Conocimiento y Desarrollo y RedOtri.

&
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En el periodo 2006-2010, se crearon 612, participando las universidades espafiolas en el capital
social de 146 de ellas.

Spin-off creadas | Spin-off participadas
2006 143 44
2007 120 14
2008 100 22
2009 118 37
2010 131 29
Total 2006-2010 612 146

Tabla 2. Numero de spin-off creadas en Espafia y participadas por universidades en el periodo 2006-2010.
Fuente: Fundacion Conocimiento y Desarrollo y RedQOtri.

En el periodo 2011-2015, se crearon 570, estando participadas 215. El afio 2016 se crearon 95,
participadas 38.

Spin-off creadas | Spin-off participadas
2011 111 S
2012 109 41
2013 133 53
2014 104 35
2015 113 49
Total 2011-2015 570 215
2016 95 33

Tabla 3. Numero de spin-off creadas en Espafia y participadas por universidades en el periodo 2011-2015.
Fuente: Fundacion Conocimiento y Desarrollo y RedOtri.

&
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A pesar de multiples dificultades y obstaculos, la existencia de empresas
basadas en el conocimiento generado en la universidades es hoy en dia en
nuestro pais una realidad incontestable, aunque en teérminos historicos sea

muy reciente

Lo que arroja hasta 2016 inclusive un universo de 1.674 spin-off universitarias'. De las 1.274 crea-
das a partir de 2006, esto es en los ultimos 14 afos, 394 -menos de un tercio- estan participadas
por universidades. Por lo demas, el indice de sobrevivencia se centraba en el afio 2010 en un
89/90%, lo que da un alto porcentaje de éxito.

Foto de Michael Longmire. Fuente: Unsplash.

Se detectan, sin embargo, sintomas de alguna manera preocupantes en este ambito. Y asi, a
pesar de esta importante realidad de las EBTs o spin-off universitarias, los analisis mas recientes
aprecian? en la Ultima década 2007-2016 una tendencia no creciente en la creacion de este tipo de
empresas. Si bien hasta el momento se mantenian generalmente en cifras superiores o cercanas a

1.Los datos reflejados en las tablas anteriores y en el texto han sido obtenidos de:

* Fundacion Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, pags. 106, 169 [Disponible https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/
informe-cyd-2017/ f.c. 01042019]

* RedOtri, Informes Encuestas ITC 2005 a 2016 [Disponibles en http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta f.c.
01042019]

2. Fundacion Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, pags. 106, 169 [Disponible en . https://www.fundacioncyd.org/publicacio-
nes-cyd/informe-cyd-2017/ f.c. 01042019]

&

PARC CIENTIFIC .
VNIVERSITATS DVALENCIA MEDIACION Y ARBITRAJE: LAS EBTS UNIVERSITARIAS | 61



las 100 anuales, se detecta en este Ultimo periodo® un “descenso de la creacion de las empresas
iniciado en el 2013”7, y destacan “que las empresas participadas por la universidad han bajado
hasta el 35% (frente al 43% en 2015), lo que, segun dichos andlisis, cuestiona el modelo de levan-
tamiento de incompatibilidad inicialmente previsto” en la legislacién universitaria desde 2007 “con
el propdsito de estimular este instrumento de transferencia de conocimiento”. Resaltan también,
dichos analisis, que los valores tan bajos en las operaciones de ampliacién de capital - las empre-
sas que lo han realizado en 2016 suponen un 9,8% del parque de empresas de los Ultimos 5 afios
- “ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la capacidad de gestidén de estas empresas y de
incrementar la financiacion destinada a la investigacion, evaluacién y desarrollo de un concepto
inicial de negocio (capital semilla)”.

A la vista de estos y de otros indicadores sobre la transferencia del conocimiento por parte de las
universidades, se ha llamado la atencion sobre su estancamiento, cuando no retroceso. En efecto,
Conesa Cegarra, quien es desde hace muchos afos responsable de la transferencia de la Universi-
dad Politécnica de Valéencia, una de nuestras universidades punteras en este ambito, nos describe
(2017: 174-176)* una situacion que le hace concluir que “la sensacion, para algunos, es que, en
Espana, la alabada “tercera mision” se ha quedado en “tercera division” (la cursiva es nuestra).

Y afade que, segun lo que nos dicen la mayor parte de los indicadores, “al menos para el sector
universitario, la interaccion con empresas sigue sin superar el bache de la crisis, las patentes no
generan retornos y las pocas spin-off que se crean no crecen como cabria esperar’™ (la cursiva es
nuestra).

Estamos ante empresas que si bien pueden llegar a tener altas tasas de crecimiento y rentabilidad,
presentan, como se ha dicho (AviLa be LA Torre: 2018:618), al mismo tiempo altos grados de incer-
tidumbre. Y ello se debe, entre otras razones, al llamado riesgo tecnologico y a la intangibilidad de
sus ventajas competitivas, con unas caracteristicas econémicas — exigencias de largos ciclos de
inversion, ausencia de liquidez a corto y medio plazo y flujos de caja no constantes — que frecuen-
temente dificultan su financiacién por los cauces tradicionales.

Un contexto juridico favorable, suficiente y estable que origine la menor
insequriaad juridica posible es, sin auda, aunque no solo, un factor necesario,
aunque no suficiente por si solo, para la consolidacion y desarrollo de este
instrumento de transferencia del conocimiento especialmente importante para
la universiaad, la sociedad y su sistema productivo.

3. RedOtri, Informes Encuestas ITC 2016, pas. 18 [ Disponible en http://www.redotriuniversidades.net/index.php/informa-encuesta f.c.
01042019]

4. Conesa Cegarra, Fernando, “Tercera mision o tercera division”, en Fundacion Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2017, pags. 174-
176. [Disponible https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2017/ f.c. 01042019]

5. “Hace tan solo 10 afos vivimos una cierta “cresta de la ola” en el ambito de la transferencia de conocimiento. El discurso, las politicas,
las iniciativas, los recursos econdémicos, los indicadores. Todo parecia empujar. No podiamos imaginar, entonces, que, una década mas
tarde, habriamos retrocedido tanto. No en el discurso, para el que la transferencia se mantiene (...). Pero si en las realidades, al menos para
el sector universitario (...)"
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Sin embargo, uno de los obstaculos o barreras que, entre otros, nunca falta cuando se manifiestan
las dificultades para la creacion, consolidacion y desarrollo de las EBTs universitarias es su defi-
ciente tratamiento juridico en el ordenamiento juridico en general, y en la legislacion universitaria
en particular.

3. DELIMITACION CONCEPTUAL DE LAS EBTS UNIVERSITARIAS

Sin desconocer los problemas terminolégicos y conceptuales, en este trabajo utilizaremos las ex-
presiones EBTs universitarias y spin-off académicas - e incluso otras expresiones similares - para
acotar una realidad empresarial peculiar, especialmente importante para una economia del co-
nocimiento. Como nos dice Vargas Vasserot (2012: 521), se trata de “aquellas empresas creadas
o participadas por profesores, investigadores o por la propia Universidad con el fin de explotar
nuevos productos o servicios a partir de resultados de la investigacién cientifica y tecnoldgica y
cuyo objeto social tiene como base el conocimiento, la tecnologia o la innovacion generada por la
propia actividad investigadora universitaria que se transfiere a la empresa creada”. O como dice
Feliu Rey (2011:4), se trata de empresas “creadas para desarrollar y comercializar el resultado de
una investigacién cientifico-tecnolégica desarrollada en una institucién académica, siendo promo-
vida, principalmente, por su personal, y que suele estar participada, directa o indirectamente, por
la institucién académica”.

La principal caracteristica diferenciadora de las EBTs universitarias seria, por tanto, que los resul-
tados de la investigacion que van a ser explotados tienen su origen en el seno de la universidad,
sin que la participacion de la instituciéon académica o de su profesorado investigador en el capital
social de las EBTs, no por frecuente, sea un elemento esencial para definirla (FELu Rey: 2011:4).

En otras palabras, entendemos por EBTSs, spin-off o Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC)
universitarias, aquellas empresas creadas con el fin y objeto de explotar los resultados -nuevos
productos o servicios- de la investigacién cientifica y tecnolégica generados por la actividad in-
vestigadora en la propia universidad y que se transfieren por la universidad, titular original gene-
ralmente de dichos resultados, a la empresa mediante distintas vias, combinables entre si, como
son la participacion en el capital y/o las licencias de transferencia y/o mediante la celebracion de
contratos de investigacién o asistencia técnica del PDI.

Es usual, aunque no esencial para que pueda existir una EBT universitaria, que estas empresas
sean creadas o participadas por profesores investigadores -normalmente, aunque no sélo, los mis-
mos que han generado los resultados de la investigacién que se transfiere-, o por la propia univer-
sidad o por ambos, y en las que también pueden y suelen participar socios externos —capital amigo
(circulo familiar y de conocidos), capital semilla, capital riesgo- bien desde el inicio del proceso de
creacién o bien incorporandose en un momento posterior.
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Ahora bien, es necesario inmediatamente remarcar que como sefala Morillas Jarrillo (2010), “la
primera de las notas destacables de las EBTs/Spin-offs universitarias es su falta de homogeneidad,
debida a que no hay un marco legal definido y Unico”, siguiendo sin estar armonizados “los criterios
que siguen las universidades para que una empresa creada en su ambito tenga la consideracion
de EBT/Spin-off”.

De tal forma que nos podriamos encontrar con EBTs creadas a partir de los resultados de la inves-
tigacion generados en la universidad con caracteristicas diversas que podriamos agrupar, funda-
mentalmente, en cuatro situaciones:

1) La constitucién ex novo de EBTs con participacién de profesores universitarios y de la universi-
dad en el capital de las mismas, con o sin capital externo (socios externos).

2) La constitucion ex novo de EBTs por los profesores universitarios con o sin capital externo (so-
cios externos), pero sin que la universidad participe en ellas.

3) El reconocimiento de la condicion de EBTs a sociedades ya constituidas por profesores universi-
tarios con o sin capital externo (socios externos), con toma o no de participacion en el capital social
por parte de la Universidad.

4) Constitucion de EBTs por la universidad®, sin participacion en el capital social de profesores in-
vestigadores, con participacién o no de socios externos.

Siendo estos los supuestos de EBTs que nos podemos encontrar, otra cosa sera que las medidas
juridicas previstas por nuestra actual legislacion universitaria para facilitar la constitucion de EBTs
universitarias se puedan aplicar a todos ellos, y cuando lo sea, si les es aplicable todas o solo al-
guna o algunas de dichas medidas.

Finalmente conviene advertir que las EBTs universitarias no agotan el entorno empresarial uni-
versitario. Encontramos también empresas creadas por estudiantes con apoyo de la universidad,
empresas externas cuya vinculacion con la universidad es su instalacion en un parque cientifico
universitario que le presta diversos servicios y empresas a través de las que la universidad exter-
naliza algunos servicios.

6. Una quinta situacion, aunque dudosa ya que no se genera a partir de resultados de la investigacion de la propia universidad, serian EBTs
en las que el PDI universitario prestase servicios relativos a tareas de investigacion cientifica y técnica, desarrollo tecnolégico, transferencia
o difusion del conocimiento relacionadas con la actividad que viniera realizando en la Universidad publica y con las que esta, la Universidad,
mantenga una vinculacion juridica a través de cualquier instrumento valido en derecho que permita dejar constancia de la vinculacion exis-
tente, relacionada con los trabajos que el personal investigador vaya a desarrollar, vinculaciéon que no necesariamente pasa por la participa-
cion en el capital, sino también por otros tipos de vinvulacion juridico como pueden ser contratos de investigacion y/o asistencia técnica o
contratos de transferencia de tecnologia
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4. LA HABILITACION DE LAS UNIVERSIDADES PARA CREAR EBTS

Las EBTs universitarias encuentran el ndcleo basico de su vigente régimen juridico, por lo que se
refiere al ordenamiento publico universitario, en la LOU de 20017 reformada en 20078, en la LES
2011°, en la LCTI 2011'° y en la LISPA 1984"; en un conjunto de normas que, si bien suponen,
respecto de épocas anteriores, un cambio radical y positivo en el reconocimiento y apoyo a la
transferencia del conocimiento y a la creacion de EBTs en particular, sin embargo, su integracion y
consiguiente interpretacién y coordinacién no siempre es clara'. Y esta falta de claridad no se ha
solucionado con el desarrollo reglamentario previsto en las propias normas, por la sencilla razén de
que después de tantos aflos — mas de 10 afos — ese desarrollo reglamentario no se ha producido.
La dificultad de integracidén normativa y falta de desarrollo hacen, en algunos casos, especialmente
insegura y lenta la aplicacién de la norma y, consecuentemente, dificultan o frenan la posibilidad
prevista de creacion de empresas basadas en el conocimiento por parte de las universidades y/o
su PDI.

Conviene, no obstante, dejar fuera de toda duda la apuesta, al menos en sus pronunciamientos
programaticos, de la legislacion universitaria espafiola por la transferencia del conocimiento en
general y la creacion de EBTs en particular.

4.1. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LAS EBTS COMO INSTRUMENTO DE VINCULACION
DE LA UNIVERSIDAD CON EL SISTEMA PRODUCTIVO.

a) Investigacion, transferencia y vinculacion de la universidad con el sistema productivo.

En efecto, la LOU, en su art. 1. 1 ¢), ya en su redaccién original de 2001, hoy vigente, establece
como tercera funcion de la Universidad al servicio de la Sociedad “la difusién, la valorizacién y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo
econdmico”, para mas adelante y, consecuentemente, declarar (art. 39.1 LOU en su redaccion de
2007) que la investigacion cientifica, por “su papel clave en la generaciéon de conocimiento” y por
“su capacidad de estimular y generar pensamiento critico, clave de todo proceso cientifico”, “cons-
tituye una funcién esencial de la universidad” en tanto que es, ademas de “fundamento esencial de
la docencia”, “una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de
sus resultados a la sociedad”. Y, por ello, “la universidad tiene, como uno sus objetivos esenciales,

la transferencia de conocimiento a la sociedad” (art. 39.3 LOU redaccién de 2007).

7. Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

8. Ley Organica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
9. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

10. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion.

11. Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administrativas Publicas

12. Sobre la evolucion de nuestra legislacion universitarias sobre EBTs, véase mi trabajo “Las empresas de base tecnoldgica universitarias:
el marco juridico universitario, ¢fomento u obstaculo a su creacion y desarrollo?” Revista Espafola de Capital Riesgo N.© 2/2019, pags. 27 y
SS.

PARC CIENTIFIC .
VNIVERSITATS DVALENCIA MEDIACION Y ARBITRAJE: LAS EBTS UNIVERSITARIAS | 65


https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-151

Que la parte (Titulo VII) de la LOU dedicada a esta funcion esencial de la universidad pase de
denominarse simplemente 'De la investigacién en la universidad’, en su redaccién de 2001, a ha-
cerlo, tras la reforma de 2007, 'De la investigacion en la universidad y de la transferencia del co-
nocimiento‘, pone de manifiesto que ésta, la transferencia de conocimiento, pasa a ocupar, en el
primer decenio del siglo XXI, un papel clave en la configuracion de la universidad espafiola en el
ordenamiento juridico, posiblemente plasmando un progresivo cambio de mentalidad, tanto en la
sociedad como en particular en los ambitos de la universidad y de la empresa, iniciado unos pocos
decenios antes.

Foto de Science in HD. Fuente: Unsplash.

Tanto es asi que, por una parte, establece como deber de las universidades no sdélo desarrollar una
investigacién de calidad, sino también “una gestion eficaz de la transferencia del conocimiento y la
tecnologia” (art. 41.1 redaccion 2007). Y ello con el objetivo, entre otros, dice la LOU, “de contribuir
al avance del conocimiento y del desarrollo tecnoldgico, la innovacién y la competitividad de las
empresas”. Y, por otra parte, declara contundentemente (art. 41.3 LOU introducido por la reforma
del 2007) que “la transferencia del conocimiento es una funcién de las universidades”, ordenan-
doles “facilitar”, mediante la determinacion y establecimiento de los medios e instrumentos nece-
sarios, la prestacion de este servicio por parte del PDI, servicio al que califica, nada méas y nada
menos, que de “servicio social”.

Asi, entre las finalidades que debe perseguir el fomento de la investigacién cientifica y el desa-
rrollo tecnolégico en el ambito universitario, la LOU marca “la vinculacién entre la investigacion
universitaria y el sistema productivo”, una relacién que se considera como “via para articular la
transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la universidad en el proceso de
innovacion del sistema productivo y de las empresas” (art. 41. 2.g), primer inciso, en redaccion de
2007 practicamente idéntica a la de 2001).
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Por lo demas, la realizacidén de la actividad de transferencia del conocimiento por parte del PDI
— prestacion de servicio social de transferencia - dara derecho al PDI, afiade la norma, “a la eva-
luacion de sus resultados y al reconocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante
para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional” (art. 41.3 LOU). Esto es,
se establece, por primera vez, el reconocimiento curricular de la transferencia de conocimiento,
reconocimiento en el que va a insistir la LCTI en su art. 25.5. si bien solo muy recientemente se ha
puesto en marcha el llamado sexenio tecnologico.

Tanto la LES como la LCTI de 2011 reiteran — y en tal sentido, como ya hemos indicado, no afiaden
gran cosa —, entre los objetivos a los de que debe atender el sistema universitario, a la transferencia
del conocimiento “en todas las ramas del saber” (art. 60 c) LES), considerando la transferencia de
los resultados de la investigacion como uno de los elementos esenciales para el cambio del siste-
ma productivo (Exp de Motivos LCTI). Consecuentemente, entre otros aspectos, encomienda a las
universidades a potenciar y fomentar, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colabora-
cion con el sector productivo, la valorizacion, la proteccion y la transferencia del conocimiento con
objeto de que los resultados de la investigacién sean transferidos a la sociedad para la mejora del
bienestar y la competitividad (art. 64.1 LES y art. 35.1 LCTI)

b) Las EBTs como instrumento de la vinculacién universidad-sistema productivo.

Entre los instrumentos para alcanzar la vinculacion entre la investigacién universitaria y el sistema
productivo como via para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia
de la universidad en el proceso de innovacién del sistema productivo y de las empresas, la LOU,
desde su redaccion originaria del 2001, en una norma que permanece inalterada desde entonces
(art. 41.2.g), segundo inciso), indica que “dicha vinculacién podrd, en su caso, llevarse a cabo a
través de la creacidon de empresas de base tecnoldgica a partir de la actividad universitaria”, afa-
diendo que “en la actividades de estas EBTs, podra participar el personal docente e investigador
de las universidades conforme al régimen previsto en el articulo 83”. Por su parte, el apartado 3 del
mismo art. 41, introducido por la reforma de 2007, insiste en que “las universidades fomentaran la
cooperacion con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 83”, afladiendo
que, a tal efecto, promovera, entre otras medidas, la movilidad del personal docente e investigador.
En definitiva, la habilitacion a las Universidades para crear EBTs es clara.

La norma exige que la “creacién” de la EBTS lo sea “a partir de la actividad universitaria”, lo que
parece apuntar a que la actividad, al menos inicial, de la EBT esté basada, directa o indirectamente,
en los resultados de la actividad investigadora de la propia universidad y, en todo caso, supone la
necesidad de articular algun tipo de transferencia de conocimiento de la universidad a la EBT.

Lo que puede suscitar alguna duda es si la expresion “creacién de empresas de base tecnoldgica”
del art. 41.2.g), implica necesariamente la participacién de la universidad en el capital social en el
momento constitutivo de las EBTs, o abarca, haciendo una interpretacién extensiva, también la
creacion de EBTs, en cuyo capital no participa la institucion académica, pudiendo hacerlo o no
profesores investigadores, y en las que la universidad “participa en su creacién” mediante medidas
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de fomento o de ayuda y/o mediante vinculos juridicos diferentes de la participacién en el capital,
como pueden ser los contratos de transferencia de los resultados de la investigacion y los contra-
tos de investigacion o asistencia técnica del art. 83 LOU.

En la actividad de estas EBTs, afiade finalmente el art. 41.2.g), segundo inciso, “podra participar el
personal docente e investigador de las universidades conforme al régimen previsto en el articulo
83”; esto es, el PDI de las universidades podra participar en las EBTs a través de los contratos
de investigacion y asistencia técnica, contemplados en el art. 83 LOU en su redaccién original,
y, tras su reforma de 2007, también (art. 83.3) de la excedencia temporal, de hasta cinco afios y
con derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su computo a efectos de antigiiedad, para la
incorporacion a estas empresas del profesorado investigador (funcionario de los cuerpos docentes
universitarios y el contratado con vinculacion permanente a la universidad) exigiéndose: a) que la
EBT sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de
investigacioén financiados total o parcialmente con fondos publicos y realizados en universidades, y
b) que dicho profesor/a investigador/a fundamente su participacion en los citados proyectos.

Foto de Science in HD. Fuente: Unsplash.

Aunque el art. 41.2.g parece limitar la participacién del personal docente investigador en las EBTs
creadas a partir de la actividad universitaria a los cauces del art. 83 LOU (contratos de investiga-
cion y/o de asistencia técnica), el profesor investigador también puede, y de hecho es frecuente,
participar en el capital social y/o en la administracién de las EBTs, combinando o no esta participa-
cion con las otras formas de vinculacidn /participacion ya indicadas. En una norma especialmente
importante en esta materia que se ha quedado escondida en la Disp. Adicional 242 de la Ley de
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modificacién de 2007 de la LOU de 2001, se posibilita, en determinados supuestos, levantando asi
las correspondientes incompatibilidades fijadas en la LIPSAP, que el profesor investigador compa-
tibilice su trabajo, su dedicacion, en la universidad con el acceso a los érganos de administracion
de las EBTs y/o con una participacion en el capital social superior al umbral de 10% del capital
social de las EBTs en que concurran determinadas circunstancias.

La posibilidad expresa de creacién de EBTs contenida en el art. 41.2.g LOU encuentra también
acomodo en la habilitacion general contenida en su art. 84.1 para que las universidades, “por si
solas o en colaboracion con otras entidades publicas o privadas, y con la aprobacién del Consejo
Social”, puedan “crear empresas, fundaciones u otras personas juridicas [...] para la promocién y
desarrollo de sus fines”, “de acuerdo con la legislacion general aplicable”.

Esta habilitacion general viene acompanada en la LOU desde su redaccion originaria de dos cau-
telas:

a) cualquier aportacién, sea a capital social o dotacién fundacional o no, a las EBTs creadas
por las universidades que se realicen con cargo a los presupuestos de la institucién acadé-
mica, quedaran sometidas a la normativa vigente en esta materia (Art. 84 Il LOU redaccion
de 2007) y

b) La EBTs, en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tengan participacién mayori-
taria las universidades, quedan sometidas a la obligacién de rendir cuentas en los mismos
plazos y procedimiento que las propias universidades (art. 84 Il LPU redaccién de 2001).

Pero, ademas, de estas dos cautelas, la LOU, tras su reforma en 2011 por la LCTI, afade (segun-
do inciso art. 84 ) que, a la creacion de empresas, fundaciones u otras personas juridicas por la
universidad para la promocién y desarrollo de sus fines, incluidas por tanto las EBTs, les “sera de
aplicacion lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, asi como en la

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién” (LES y LCTI 2011).

Y la propia LCTI que introduce este segundo inciso, se remite a lo dispuesto en la LES respecto a la
participacion en sociedades mercantiles como instrumento de la cooperacion con el sector privado
de los agentes publicos de ejecucién del Sistema Espariol de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (art.
3. 1y 4 de la LCTI), entre ellos las universidades, refiriéndose expresamente a la participacion en
sociedades mercantiles “en los términos previstos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible” (art. 33.1.c) LCTI).

La LES 2011, entre las medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovacion, y muy
especialmente a su vinculacion con la actividad empresarial, sefiala en su art. 56 la posibilidad de
las universidades y de otros agentes del Sistema Espafol de Ciencia de “participar en el capital
social de sociedades mercantiles”, acotando cual tiene que ser su objeto social. En efecto, el art.
56 LES - bajo el titulo Cooperacion con el sector privado a través de la participacion en empresas
innovadoras de base tecnoldgica, en una seccion dedicada a la transferencia de los resultados de la
investigacion - indica que la universidades “podran participar en el capital de sociedades mercanti-
les cuyo objeto social sea la realizacién de alguna” de las actividades que expresamente menciona,
todas ellas relacionadas con la investigacion y conocimientos generados en ellos.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617

De forma mas especifica, en la seccion de la LES dedicada a la “Formacion, investigacion y trans-
ferencia de resultados en el sistema universitario”, reitera, art. 64.2, que “la colaboracién entre las
universidades y el sector productivo podra articularse mediante cualquier instrumento admitido por
el ordenamiento juridico” y, en particular, entre otras modalidades, la constitucion de EBTSs, a las
que sin argumentos de peso en la Ley, denomina empresas innovadoras de base tecnoldgica (ter-
minologia que no ha cuajado). E indica ya de una manera expresa en su art. 64.3 que las universi-
dades podran promover la creacion de EBTs “abiertas a la participacion en su capital societario de
uno o varios de sus investigadores, al objeto de realizar la explotacién econdmica de resultados de
investigacion y desarrollo obtenidos por éstos”, exigiendo que dichas EBTs reunan las caracteris-
ticas previstas en el articulo 56 de esta Ley”, esto es, que tengan como objeto social alguna de las
actividades en él mencionadas, objeto social en el que nos detendremos en el siguiente apartado.

Por su parte, la LCTI incide en la creacién de EBTs por parte de las universidades y otros centros
de investigacién como una medida para la valorizacion y transferencia de los “conocimientos, ca-
pacidades y tecnologia” en ellos generados (arts. 33.1. a) y ¢) y 35.2), indicando de forma particula-
rizada, como uno de los instrumentos que establece el ordenamiento juridico para el fomento de la
cooperacion de los centros de investigacion, y entre ellos las universidades, con el sector privado,
“la participacion en sociedades mercantiles [...]en los términos previstos en la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economia Sostenible” (art. 33.1.c) LCTI).

Pero es en las medidas concretas encaminadas a facilitar la creacion y desarrollo de las EBTs
donde la LCTI 2011 destaca, volviendo a regular medidas ya existentes -excedencia temporal e
incompatibilidades relativa a limites capital social y acceso a la administracion- e introduciendo una
nueva medida:el contrato laboral a tiempo parcial y de duracién determinada en la EBT.

Se trata, por un lado, de medidas tendentes a facilitar la movilidad entre la universidad y la empresa
por parte del profesor-investigador (vuelve a regular la excedencia temporal ya regulada en el art.
83 LOU, e introduce, para compatibilizar el trabajo en la universidad y la empresa, la posibilidad
de un contrato laboral a tiempo parcial y de duracion determinada, sin modificacion de la jornada
ni el horario del puesto de trabajo inicial del PDI.), y, por otro lado, de medidas que inciden en el
régimen de incompatibilidades del PDI universitario, volviéndose a regular, y también a ampliar, la
exencioén parcial del régimen de incompatibilidades ya regulada anteriormente en la Disp. Ad. 242
Ley de reforma de la LOU de 2007.

De los parrafos anteriores se deduce que, al dia de hoy, y al menos desde la LOU de 2001, no existe
la mas minima duda sobre la posibilidad - la habilitacién - que tienen las universidades de fomentar,
apoyar, crear o participar en la constitucién de EBTs universitarias.

La reforma de la LOU de 2007 no solo confirmé esta habilitacién, sino que amplié los cauces de
participacion en las EBTs del profesor investigador, la excedencia temporal hasta cinco afos, y la
posibilidad de levantamiento de las incompatibilidades para superar los limites a la participacion en
el capital social y/o en el acceso a la administracién de la EBT.

13. Sobre las citadas medidas, véase mi trabajo “Las empresas de base tecnologica universitarias: el marco juridico universitario, ¢ fomento
u obstaculo a su creacion y desarrollo?” (2019) Revista Espafola de Capital Riesgo N.° 2, p.p.45y ss.
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De lo dicho en los parrafos anteriores también se desprende que ni la LES ni la LCTI afladen mucho
mas a lo que ya se podia hacer con la LOU tras su reforma de 2007, sin perjuicio de resaltar la nue-
va regulacién, mas amplia, de la excedencia temporal y del levantamiento de las incompatibilida-
des relativas al capital social y al acceso a las administracion de las EBTs, y la introduccion de una
nueva medida de movilidad como es el contrato laboral a tiempo parcial y de duracién determinada
en la EBT compatible con el trabajo en la universidad.

Sin embargo, la LES y la LCTI inciden en tres cuestiones de especial relevancia para la creacion
y desarrollo de las EBTs. Por una parte, la referencia a las “sociedades mercantiles” como forma
juridica de empresa que deben adoptar las EBTs y la delimitacion de su objeto social (art. 56 LES)'.
Y por otra, la aplicacion del “derecho privado” a las transmisiones a terceros de derechos sobre
los resultados de la actividad investigadora -derechos de propiedad industrial e intelectual que
correspondan a las universidad (art. 55 LES y 36 Il LCTI)-, y a determinados contratos relativos a la
promocion, gestion y transferencia de resultados de la actividad de investigacién suscritos por las
universidades, entre ellos, los “contratos de sociedad suscritos con ocasion de la constitucion o
participacion en sociedades” (art. 36 | LCTI). De esta ultima cuestiéon nos ocupamos en el apartado
siguiente.

Foto de John Schnobrich. Fuente: Unsplash.

14. Sobre estas dos cuestiones, véase mi trabajo, “Las empresas de base tecnoldgica universitarias: el marco juridico universitario, ¢fomen-
to u obstaculo a su creacion y desarrollo?” Revista Espanola de Capital Riesgo N.° 2/2019, pags. 38 y ss.
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4.2. APLICACION DEL DERECHO PRIVADO A LAS EBTS UNIVERSITARIAS Y EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA.

Se preocupan tanto la LES como la LCTI de una cuestidn especialmente relevante para el proceso
de creacion y desarrollo de las EBTs universitarias como es el régimen juridico aplicable tanto al
contrato de constitucién de la sociedad titular de la EBT, como a los contratos a través de los que
se transfieren los resultados de la investigacion y del conocimiento generados en la universidad.

La LES y la LCTI explicitan la aplicacion del “derecho privado” a las transmisiones a terceros de
derechos sobre los resultados de la actividad investigadora -derechos de propiedad industrial e
intelectual que correspondan a las universidades (art. 55.11 LES y 36 Il LCTI)-, y a determinados
contratos que cita relativos a la promocion, gestién y transferencia de resultados de la actividad de
investigacion suscritos por las universidades, entre ellos, los “contratos de sociedad suscritos con
ocasién de la constitucién o participacién en sociedades” (art. 36 | LCTI).

Pero el art. 55 LES de marzo de 2011, ademas de declarar la aplicacién del “derecho privado” a las
transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora (art. 55.11
LES y 36 Il LCTI), requiere para dicha transmision “la previa declaracion [...] por el érgano compe-
tente de la universidad de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor proteccion del
interés publico” (art. 55.1 LES). Ademas, permite la adjudicacién directa como medio de transmi-
sion por parte de la universidad de sus derechos de propiedad industrial e intelectual en la practica
generalidad de los casos (art. 55.3 g) y h) y 4 LES) y ordena que, en todo caso, la transmisién de los
derechos sobre estos resultados se hara con una contraprestacion que corresponda a su valor de
mercado (art. 55.5 LES), exigiendo, ademas, que “cuando se transfiera la titularidad del derecho a
una entidad privada,” debera preverse, en la forma que reglamentariamente se determine, la inclu-
sién en el contrato de clausulas de mejor fortuna” (art. 55.6 LE).

Como se puede observar, el contenido del art. 55 LES, como se ha dicho (Estupifian Caceres:
2012:235), va mas alla de su titulo, pues ademasde establecer la aplicacion del derecho privado a
los citados contratos de transmisién de los derechos, “se ocupa del procedimiento o procedimien-
tos, asi como los requisitos que resultan imprescindibles para que la universidad pueda realizar
estas transmisiones”.

Apenas tres meses después, junio de 2011, la LCTI, en su articulo 36, vuelve a tratar, al menos en
su Ultimo parrafo, de parte de la materia contenida ya en el art. 55 LES de marzo, estableciendo que
”la transmision a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se
trate de cesion de la titularidad de una patente o de concesion de licencias de explotacién sobre la
misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual” — literalmente el mis-
mo supuesto hecho que el del art. 55.2 LE -, “se regira sobre el derecho privado” — exactamente la
misma consecuencia juridica que el art. 55.2 LES - La diferencia es que el articulo 55.2 establece
que dichas transmisiones se regiran por el derecho privado “en los términos previstos por esta Ley
y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el articulo 53 -entre ella
las universidades-, aplicandose los principios de la legislacion del patrimonio de las Administra-
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ciones Publicas “para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse”. Sin embargo, el art.
36 dice que dichas transmisiones se regiran por el derecho privado, afadiendo un sorprendente
“conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Auténoma”.

La falta de coordinacién entre la LES y la LCTI es una vez mas manifiesta, a pesar de que se dis-
tancian en apenas tres meses. Ni el Ultimo parrafo del art. 36 LCTI hace la menor mencién al art.
55 LES, ni lo deroga. Es mas, la LCTI (Disp. Ad. 3% modifica la LOU para afiadir en su articulo 80
un apartado 5 que, ademas de declarar que forman parte del patrimonio de la universidad los
derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como conse-
cuencia del desempefio por el personal de la universidad de las funciones que les son propias,
afiade que “la administracién y gestién de dichos bienes se ajustara a lo previsto a tal efecto en la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién”, cuando “lo cierto -dice
Estupifian (2012: 249)- es que no es la LCTI la que contiene los procedimientos de transmision de
tales derechos, sino concretamente la LES, pues no cabe ignorar que la trasmision forma parte de
la administracion o gestion de tales derechos”.

Hay, por tanto, una falta absoluta de coordinacién, pues si bien es loable que se establezca el régi-
men juridico relativo a la transmision de estos derechos, “no es en cambio de recibo” que la LOU y
la LCTI “ignoren por completo la LES cuando gran parte de esta materia se encuentra regulada” en
ella. Detectamos una “dualidad normativa”, “yuxtaposicién de regulaciones sobre la misma cues-
tion” que “puede generar y ya genera problemas de interpretacién y aplicacion”, segun EsTurINAN
(2012:234).

La diferencia entre el art. 36 de la LCTI es que el Derecho privado aplicable a la transmision de los
derechos de que tratamos lo es “conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comu-
nidad Autdbnoma”, y segun el art. 55.2 de la LES es aplicable el Derecho privado “en los términos
previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere
el articulo 53 [ entre ella las Universidades], aplicandose los principios de la legislacion del patrimo-
nio de las Administraciones Publicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse”.

La imposibilidad o dificultad de encontrar una explicacién razonable al afiadido al Ultimo parrafo
del art. 36 LCTI, lleva a Estupifian a afirmar que “lo Unico cierto por ahora es que en materia de
procedimientos para la transferencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual que esta-
mos tratando, debemos de acudir a la normativa contenida en la LES, pues de forma expresa ésta
recoge los aplicables a tales efectos paras universidades publicas”

Quiere esto decir que la transmision de estos derechos en nuestro derecho vigente requiere:

a) “la previa declaracion [...] por el érgano competente de la universidad de que el
derecho no es necesario para la defensa o mejor proteccion del interés publico”
(art. 55.1 LES)

b) que, en todo caso, la transmision de los derechos sobre estos resultados se hara con
una contraprestacién que corresponda a su valor de mercado (art. 55.5 LES), debiéndose
prever “la inclusion en el contrato de clausulas de mejor fortuna [...] cuando se transfiera
la titularidad del derecho a una entidad privada” (art. 55.6 LES).
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La trasmision de estos derechos se regira por el derecho privado, pero el art. 55.2 LES establece
que, para resolver las lagunas y las duda que puedan presentarse, se aplicara, no la normativa pri-
vada, sino los “principios de la legislacién del patrimonio de las Administraciones Publicas”; esto
es, Derecho administrativo, y es el art. 52.3 y 4 regula el procedimiento de adjudicacion por la ad-
ministracion de estos derechos. Esto nos coloca ante lo que las administrativas denominan “actos
separables”, de tal forma que, los actos relativos a la celebracién del contrato en si y su clausu-
lado se rigen por el derecho privado (y su caracteristica libertad de pactos a que se refiere el art.
36 LCTI), mientras que los actos de preparacién y adjudicacion por parte de la administracion, en
nuestro caso la universidad, para conformar su voluntad para dar su consentimiento al contrato, se
regira por el Derecho administrativo. La universidad, por su naturaleza juridico-publica, debe seguir
un determinado procedimiento para lleva a cabo estos actos de preparacion y adjudicacién como
cauce para la manifestacion de la voluntad de la administracion, en nuestro caso de la universidad
y como garantia para la ciudadania y para los intereses publicos (EsTuriNan: 2012: 238,249) .

Es precisamente respecto a esta fase de conformacion de la voluntad de la universidad para la
transmision de éstos derechos donde, como acabamos de indicar, también incide la LES en el art.
55. 3y 4y del que se deduce, a la vista de las letras g) y h) del art. 55.3 LES, que para la transmision
de los derechos de los que tratamos la universidad debera seguir el procedimiento de adjudicacion
directa en practicamente todos los casos™.

Sin embargo, el art. 55 no menciona'® expresamente, entre los supuestos en los que la universidad
puede acudir a la adjudicacién directa, la transmision de estos derechos mediante la constituciéon
o participacion en empresas de base tecnoldgica, a la que la universidad aporta tales derechos. Se
plantea asi la duda del procedimiento a seguir cuando la transmisién de estos derechos sea parte
de otro contrato.

Esta duda parece resolverse en la LCTI, en la que el primer parrafo del art. 36 declara que los con-
tratos que cita - relativos a la promocion, gestidn y transferencia de resultados de la actividad de
investigacion, desarrollo e innovacién- se regiran por “el derecho privado aplicable con caracter
general con sujecion al principio de libertad de pactos”, y, afiade que “podran ser adjudicados de
forma directa”, citando en primer lugar los “a) contratos de sociedad suscritos con ocasion de la
constitucion o participacion en sociedades”, a los que siguen (b) “los contratos de colaboracion
para la valorizacion y transferencia de resultados de la actividad de investigacion, desarrollo e in-
novacion; y c) los “contratos de prestacion de servicios de investigacion y asistencia técnica con
entidades publicas y privadas, para la realizacién de trabajos de caracter cientifico y técnico o para
el desarrollo de ensefanzas de especializacion o actividades especificas de formacion”.

15. Son los supuestos de la letra g) art 55.3 LES (“cuando por las peculiaridades del derecho, la limitacion de la demanda, la urgencia
resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operacion proceda la adjudicacion directa”) y de la letra h) (“cuando
resulte procedente por la naturaleza y caracteristicas del derecho o de la transmision, segun la normativa vigente, como en los casos de
las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias”), , en los que, dada la generosidad y amplitud con que estan redactados, se
encuadraran en la mayor parte de los casos la transmision a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora.

16. Sefala Estupifan (Estupifian Caceres, Rosalia, “Procedimiento para la transmision a terceros ..., ob.cit., pags.243), que, sin embargo,
tal situacion podria incluirse en el apartado g) del art. 55 LES, en concreto cuando alude a la “singularidad de la operacion”.
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Quiere esto decir que la universidad, independientemente de cual sea su contenido concreto, tiene
siempre a su disposicién la adjudicacién directa como procedimiento a seguir en los contratos que
menciona. Ahora bien, cuando los contratos del art. 36 LCTI sean instrumento total o parcialmente
para la transmisién de derechos de propiedad industrial e intelectual, como es usual en el caso de
la creacién de una EBT, la universidad podra adjudicar de forma directa dicho contrato (arts. 55.3
y 4 LES y 36 LCTI), cumpliendo eso si con la declaracion previa de que el derecho a transmitir no
es necesario para una mejor proteccion del interés publico, y, respecto del contenido del contrato,
que la contraprestacién por la transmisién corresponda a su valor de mercado y que incluya, en su
caso, clausulas de mejor fortuna (art. 55.1 y 6 LES).

Foto de Scott Graham. Fuente: Unsplash.

Es conveniente terminar este apartado volviendo sobre la aplicacién a los contratos suscritos con
ocasion de la constitucion o participacion de la universidad a las EBTs universitarias. Regidos,
como sabemos, por el derecho privado y su caracteristica libertad de pactos, en aplicacion de la
doctrina de los actos separables, deben diferenciarse, las fases de preparacion y adjudicacion del
contrato que se regiran por el Derecho administrativo, y la ejecucién y extincidon que se regiran por
las normas de derecho privado.
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Los actos de preparacion y adjudicaciéon del contrato “se separan del contrato porque lo preceden.
Son los que se producen en el proceso de formacion de la voluntad de la Administracién publica
contratante. De este modo, en los contratos privados de la Administracion se aplica el Derecho Ad-
ministrativo a todas las actuaciones previas que comprenden la preparacién y adjudicacion de los
contratos privados, y sera competente para conocer de las controversias la jurisdiccion contencio-
so administrativa. El Derecho privado se aplicara una vez adjudicado definitivamente el contrato”
(FERNANDEZ ScaaLIusi, MARIA DE LOS AnGELES Y MuRGa FERNANDEZ, JUAN PABLO).

El proceso fundacional de las EBTs universitarias, seguimos aqui a Garcia Ruiz, “estd condicio-
nado por un procedimiento juridico administrativo previo al negocio juridico fundacional, que no
excluye al negocio privado de fundacién pero que tampoco es ajeno a él. [...] El procedimiento
juridico-administrativo se entronca en el mismo proceso fundacional, como una especialidad del
negocio juridico privado de fundacién, tal y como se desprende del andlisis de los elementos es-
tructurales que lo configuran”.

La universidad, sigue diciendo, “no podra crear, modificar o extinguir relaciones juridicas de Dere-
cho privado si previamente no ha sido habilitada para ello a través de la correspondiente atribucion
de potestad [...] que actla en sustitucién de lo que seria la formacion de voluntad interna de un su-
jeto de Derecho privado en su valoracién de la conveniencia de decidir su vinculacién a un concreto
negocio fundacional de una sociedad. Una vez precisado ese procedimiento técnico-juridico de
atribucion de capacidad que habilita a la Universidad para obrar, ésta actuara en la esfera juridica
privada sin mas limites que el que pueda tener cualquier persona privada”.

El procedimiento administrativo previsto en las normas estatutarias de cada universidad sera -si-
gue diciendo la misma autora— “el que conformara la voluntad del ente publico para otorgar el
consentimiento en el negocio privado de fundacion”. Pero “este procedimiento administrativo no
incide en el contenido obligacional del negocio juridico privado fundacional, ya que lo Unico que
se presenta es una peculiar elaboracion en la forma de configurarse la voluntad del ente publico
fundacional en razén de su subordinacién al principio de legalidad. Es decir, la peculiaridad estriba
en que la voluntad del ente publico se forma mediante un expediente técnico de habilitacion, que
concede y delimita su capacidad de obrar”.

La doctrina de los actos separables la encontramos en el art. 26.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico del 2017", en el que, como ya establecian sus predecesoras, se dice textualmente: “Los
contratos privados que celebren las Administraciones Publicas se regiran, en cuanto a su prepa-
racion y adjudicacién, en defecto de normas especificas, por [...] la presente Ley con caracter
general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, segun corresponda por
razon del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificacidn y extincion,
estos contratos se regiran por el derecho privado”. O en el 27 en cuyo apartado 1, se lee que “seran
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo” las cuestiones que “se susciten
en relacién con la preparacion y adjudicacion de los contratos privados de las Administraciones
Publicas”. Y en el apartado 2 se indica que “el orden jurisdiccional civil serd el competente para

17. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directi-
vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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resolver las controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extinciéon
de los contratos privados de las entidades que tengan la consideracion de poderes adjudicadores,
sean o no Administraciones Publicas”.

5. EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS
EBTS

La creacion de una EBT universitaria es una operacion juridica especialmente
compleja en que confluyen tres sistemas juridicos diferentes: el marco
juridico universitario — Derecho publico — el Derecho de sociedades y el
derecho de la Propiedad intelectual en sentido amplio (Propiedad industrial e
intelectual).

Su coordinacion es todo menos sencilla, teniendo ademas en cuenta que se hace necesario ar-
ticular los diferentes, y en muchos casos contrapuestos, intereses que pueden confluir en estas
empresas. Por una parte, los intereses de la Universidad, y, por tanto, la mayoria de las veces, inte-
reses de una entidad publica. Por otra, los intereses del personal docente investigador que origina
el conocimiento y, en su caso, los derechos exclusivos - de titularidad generalmente de la univer-
sidad- objeto de desarrollo y explotacién por la EBT; profesores-investigadores que son quienes
usualmente toman la iniciativa de crear la EBT y estan generalmente interesados en participar en
su capital social y en sus érganos de administracion.

Y por otra, los posibles socios externos, entre los que hay que distinguir el “capital amigo” perte-
neciente al circulo familiar y de amistad de los investigadores, y los inversores-financiadores, con
toma o no de participaciones en el capital social, que tanto en la fase inicial, como en la de desa-
rrollo y maduracion deberian ser esenciales en estas empresas (capital semilla, business angels,
capital riesgo, etc.).

La articulacion de los citados sistemas juridicos e intereses que concurren en el creacion de una
EBT universitaria se realiza a través de los incorrectamente llamados pactos de socios, en que la
universidad, profesores-investigadores, futuros socios y/o socios externos pactan la creacion de la
EBT; lo que, una vez creada la sociedad titular de la EBT tendra la naturaleza de pactos parasocia-
les o acuerdos entre socios al margen de su estricta relacién societaria.

Estos pactos, al menos en el caso de participacién de la universidad en el capital de la sociedad,
deberan ser aprobados como ya hemos indicado anteriormente por los érganos universitarios de
acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes (Consejo de Gobierno, Consejo
Social).
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La creacion de una EBT universitaria y su desarrollo en las multiples
relaciones juridicas — societarias y contractuales - en que se descompone
pueden dar lugar, y de hecho da lugar, a frecuentes discrepancias entre os
50ci0s que en el caso de derivar en un conflicto puede poner en peligro, ya
no el desarrollo y consolidacion de la EBT, sino muy posiblemente Su propia
existencia.

Se trata en mi opinidn de un Unico contrato marco en el que estan previstas y unificadas las diferen-
tes relaciones juridicas en que se descompone la operacion de creacion de una EBT universitaria y
por el que deben quedar obligados todos y cada uno de los que van a participar en la creacion de
la empresa: PDI socios, universidad y, en su caso, socios externos y PDI no socios.

En dicho contrato marco debe quedar claramente establecida la unidad causal de cada una de
las relaciones juridicas en que se descompone la operacién de creacion de una EBT universitaria,
relaciones que deben quedar debidamente determinadas y comprometidas y que daran lugar en su
caso a los correspondientes contratos que seran ejecucion de aquel contrato marco.

En este sentido, desde un punto de vista técnico-juridico, se podria aplicar a dicho contrato marco
la categoria de contratos coligados, tal y como indica Diez-Picazo. Los contratos yuxtapuestos que
los componen “constituyen una autentica unidad econémica, puesto que obedece a una unidad de
interés y funcién que exige que el fendmeno sea considerado como una unidad juridica”.

Como ya hemos indicado, el procedimiento administrativo para la conformacion de la voluntad de
la universidad — actos separables - no incide en el contenido obligacional del negocio juridico pri-
vado que dard lugar a la creacion de la EBT universitaria y que, como se ha dicho, se regira por el
derecho privado y por su caracteristica libertad de pactos.

Pues bien, este mal llamado pacto entre socios se descompone en una serie de relaciones juridicas
que usualmente se refieren a las siguientes materias:

a) constitucion de la sociedad y toma de participacion en ella,
b) pactos parasociales entre socios: pacto de socios

c) aportacion, a titulo de capital social o de cesidén/licencia, de diferentes derechos de pro-
piedad industrial o intelectual (patentes, software, modelos de utilidad, Know-how, etc.),
base de la creacién de la EBTs

d) concesion de derechos de acceso preferente de mayor o menor amplitud a servicios
de consultoria y asesoramiento por parte de la universidad a través de sus profesores-in-
vestigadores en relacion usualmente con los derechos de propiedad industrial cedidos o
licenciados

e) prestacion, en su caso, de servicios externos (art. 83 de la LOU) por el profesorado
investigador socio o no socios, usualmente relacionados con los derechos de propiedad
industrial o intelectual cedidos

&
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f) prestacion de servicios por la universidad

g) licencia de la marca Spin-off-EBTs de la universidad o autorizacion de uso del nombre
de la universidad

h) cesion/arrendamiento de espacios en la universidad,
etc.

i) Cada una de esas relaciones juridicas se concretara, en su caso, y como ya hemos apun-
tado, en los correspondientes contratos (sociedad, contratos de licencia o cesion de de-
rechos, cesion/arrendamiento de espacios, etc.) que seran ejecucion de aquel contrato
principal.

Concretando un poco mas el contenido del contrato marco del que venimos hablando, se podria
distinguir por lo que se refiere a la constitucion y funcionamiento de la sociedad titular de la EBT
entre:

A). Clausulas relativas a la obligacion de constituir la Sociedad EBT, como suelen ser:

1. Tipo de sociedad: Sociedad Anénima (SA), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL),
Sociedad Cooperativa, Sociedad Laboral. Usualmente, por no decir en practicamente to-
das las ocasiones, se opta por una SRL.

2. Plazo para su constitucion
3. Objeto social

4. Denominacion. Posibilidad de incluir en la denominacién la expresion Spin-off o EBT
Universidad

5. Capital social y distribucién del mismo
6. Aportaciones de cada uno de los socios

7. Posibilidad de universidad de participar directa o indirectamente a través de una entidad
creada ex art. 84 LOU, por ejemplo, una fundacién.

8. Estatutos de la Sociedad EBT, incorporando a los mismos en la medida de lo posible los
pactos contenidos en el propio contrato marco.

B) Clausulas relativas al funcionamiento de las Juntas Generales de socios, como pueden ser:

1. Mayorias reforzadas para determinados acuerdos, por ejemplo, determinadas modifica-
ciones estatutarias o determinadas modificaciones estructurales.

2. Regulacién de supuestos de disconformidad de la universidad en determinadas mate-
rias en caso de su aprobacién por los demas socios. Por ejemplo, modificacién del objeto
social, desarrollo de actividades contrarias a los valores de la universidad fijados en sus
Estatutos, cambios en la forma de organizar la administracién, inversiones superiores a
determinadas cantidades, operaciones de modificaciones estructurales (fusiones, escisio-
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nes... ), etc. Esto supone prever las consecuencias de dicha disconformidad estableciendo
el derecho de la universidad de separacion de la sociedad si fuera legalmente posible o, en
todo caso, estableciendo un derecho de opcién de venta al resto de socios de su participa-
cion y obligacién de compra por parte de estos, lo que obliga a la determinacion del precio
de venta o a establecer mecanismos para la determinacion de dicho montante.

C) Pactos o clausulas sobre gestion y administracion de la sociedad

1. Determinacién de la participacién o no de la universidad en el 6érgano de administracion
de la sociedad y, en su caso, compromiso de los socios para votar por la forma de admi-
nistracién por la que opte la universidad. Y en el supuesto de Consejo de administracién,
compromiso de los socios, en el caso de que la universidad asi lo decida, de votar en la
Junta General a favor de la universidad o de la persona que esta designe como miembro
del Consejo.

2. Duracion del cargo
3. Mayorias reforzadas para determinadas materias

4. Determinacion de materias en que, en caso de disconformidad de la universidad, esta
pueda separarse o tener un derecho de venta al resto de socios. Derecho de informacion
periddica sobre la gestidon de la sociedad (por ejemplo, semestralmente) a la universidad
cuando ésta no participe en la administracién de la sociedad

D) Derecho de inspeccién contable por parte de la universidad o, en su caso, derecho de auditoria
contable

E) Conformacion de una Comisién EBT-Universidad para realizar un seguimiento periédico de la
empresa.

F) Clausulas sobre la transmision de participaciones y/o clausulas que tienen por finalidad la salida
de la universidad o de determinados socios para asegurarse la rentabilidad de la inversion o para
aprovechar las oportunidades de desinversion. Algunas de las mas interesantes desde el punto de
vista societario son:

a) Clausulas Buy Back (recompra de acciones propias)

b) Clausulas Drag-along (Derecho de arrastre)

c) Clausulas Tag-along (Derecho de acompafiamiento)

d) Clausulas de recapitulacién

e) Clausulas de recapitalizacion (para recompra de acciones)
f) Clausulas antidiluccion

g) Clausulas relativas al derecho de mejor fortuna

h) Clausulas relativas a reducciones de capital obligatorio
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@) Pactos de permanencia en la sociedad por parte de los ocios
H) Pactos de no competencia por parte de los socios
[) Pactos de exclusiva

J) Clausulas relativas al contrato de transferencia de tecnologia (que normalmente sera un anexo
del propio contrato marco)

K) utilizacidn de la marca Spin-off / EBT Universidad
L) Clausulas relativas al reparto de beneficios

LL) Clausulas relativas a la liquidacién de la Sociedad, estableciéndose frecuentemente una prefe-
rencia de la universidad sobre los derechos de propiedad industrial cedidos o licenciados

M) Confidencialidad de los pactos

N) Clausulas relativas al incumplimiento del contrato marco y coordinacidén con incumplimiento de
los contratos de ejecucién de aquel.

0O) Sometimiento al pacto de socios o contrato de marco de posibles nuevos socios.

P) Compromiso de los socios PDI de acogerse, en su caso, a la excedencia temporal y a la exen-
cion de incompatibilidades contemplada en Disp. Ad. 24 LOMLOU y/o, si fuera el caso, de prestar
servicios en la EBTs mediante el contrato laboral a tiempo parcial y de duracién determinada a que
se refiere los arts. 18.1.y 2 de la LCTI.

Q) Jurisdiccién y /o arbitraje.
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Pues bien, la ejecucién de este contrato marco en el momento inicial o su desarrollo en las multi-
ples relaciones juridicas — societarias y contractuales - en que se descompone pueden dar lugar,
y de hecho da lugar, a frecuentes discrepancias entre los socios que en el caso de derivar en un
conflicto puede poner en peligro, ya no el desarrollo y consolidacion de la EBT, sino muy posible-
mente su propia existencia.

Evidentemente, ante el surgimiento de las discrepancias y del conflicto, las partes siempre podran
acudir a los Tribunales de justicia en busca de una solucion. El art. 24 de la Constitucion espaiola
de 1978 consagra el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jue-
ces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos sin que en ningln caso pueda
producirse indefensidn. Una vez surgido el conflicto, a nadie se le puede impedir acudir a los Tribu-
nales en busca de tutela de sus intereses.

Frente a la posibilidad de acudir a los Tribunales, los socios de una EBT, con
base en su libertad y en el principio de autonomia de la voluntad, tambien
puede solucionar sus discrepancias y conflictos a traves de los llamados ADR,
fundamentalmente a traves de la negociacion, la mediacion y el arbitraje.

Pero frente a la posibilidad de acudir a los Tribunales, las partes, con base en su libertad y en el
principio de autonomia de la voluntad, también puede solucionar sus discrepancias y conflictos a
través de los llamados ADR (del inglés Alternative dispute resolution) o mecanismos alternativos al
Poder Judicial de solucién de conflictos; eso si, siempre que las materias objeto de disputa sean
disponibles para las partes, esto es, que se trate de cuestiones de libre disposiciéon conforme a
derecho. La posibilidad de acudir a los ADRs es mayor en el ambito del derecho privado que en
otros muchos ambitos (derecho penal, derecho administrativo, etc.) dado que en su esencia o
fundamento se encuentra el principio de autonomia de la voluntad. En este sentido, las partes,
sobre la base de su libertad, siempre podran acudir a formulas de autocomposicién, como son la
negociacién y la mediacion.

La negociacion sin intervencion de un tercero permite en ocasiones, ante el surgimiento de dis-
crepancias, evitar el surgimiento del conflicto o resolver el conflicto ya surgido. Por su parte, la
mediacion supone un medio de solucion de controversias, cualquiera que sea su denominacion,
en que dos o mas partes intentan voluntariamente alcanzar por si mismas un acuerdo con la inter-
vencion de un mediador. En el caso de que la mediacién se ajuste al procedimiento previsto en la
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacién en asuntos civiles y mercantiles, el acuerdo de mediacion
firmado por las partes sera para ellas vinculante pudiéndolo elevar a escritura publica al objeto de
configurarlo como un titulo ejecutivo. Como dice la Exposicidén de motivos de la citada Ley, “la me-
diacion esta construida en torno a la intervencion de un profesional neutral que facilita la resolucion
del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las
relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto”.
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Junto a las anteriores vias de solucion de los conflictos, las partes pueden también acudir a for-
mulas heterocompositivas alternativas a la via judicial. Esto es, tratdndose de materias disponibles
conforme a derecho, nada impide que las partes, haciendo uso de su libertad, designen a un ter-
cero para que imponga la solucion al conflicto de que se trate. Nos encontramos entonces ante el
arbitraje.

Conviene inmediatamente precisar que el arbitraje no es incompatible con las técnicas de autocom-
posicion sefaladas anteriormente, la negociacion y/o la mediacién. No hay ningun inconveniente
en que, con caracter previo al procedimiento arbitral o judicial, la partes prevean una mediacion
que, en caso de fracasar, lleven el conflicto a los tribunales o al arbitraje. Estariamos, en el caso de
combinar mediacion y arbitraje, en lo que se conoce como Med-Arb.

Centrandonos en el arbitraje, conviene de inmediato precisar que el mismo tiene su base cons-
titucional en la libertad y en el principio de autonomia de la voluntad. Como ha sefalado el Auto
del Tribunal Constitucional 258/93, de 20 de julio, el arbitraje es el medio heterénomo de arreglo
de controversias que se fundamenta en la autonomia de la voluntad de los sujetos privados: lo
que constitucionalmente le vincula con la libertad como valor superior del ordenamiento juridico.
Si hemos entendido lo anterior, sera facilmente deducible que piedra angular del arbitraje sera el
convenio arbitral, es decir, el libre acuerdo de las partes en conflicto de someter a arbitraje una
determinada cuestion.

El convenio arbitral podra ser previo al conflicto. En relacién con una determinada relacion juridica
pactamos que los conflictos que puedan surgir en el futuro los someteremos a arbitraje, designan-
do en su caso el arbitro o arbitros o la institucion arbitral al que someteremos la solucién de los
posibles futuros conflictos. Y, por supuesto, no hay conveniente alguno en que el convenio arbitral
se pacte una vez haya surgido el conflicto.

El convenio arbitral podra concertarse como clausula incorporada a un contrato principal o por
acuerdo independiente al mismo, si bien en todo caso siempre se tratara de un pacto accesorio
aunque auténomo.

Mediante el convenio arbitral se encomienda a un tercero (arbitro ad hoc o institucion arbitral, do-
tada de su correspondiente reglamento) la resolucién del conflicto mediante un laudo, que debera
dictarse por los arbitros en un corto plazo de tiempo: salvo acuerdo de las partes, seis meses des-
de la contestacion a la demanda de arbitraje. El laudo, al igual que las sentencias, produce efectos
de cosa juzgada, y contra el mismo solo se pueden ejercer la accion de anulacién por las pocas
causas tasadas en el art. 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. Por tanto, el laudo
solo podra ser anulado cuando la parte que solicita la anulacion alegue y pruebe:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es valido.

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designacion de un arbitro o de las actuacio-
nes arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razén, hacer valer sus derechos.

c) Que los arbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decision.
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d) Que la designacion de los arbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuer-
do entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta
Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.

e) Que los arbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
f) Que el laudo es contrario al orden publico.

Por otro lado, debemos distinguir entre arbitraje ad hoc, en el que las partes designan especifi-
camente a los arbitros pactando las reglas de procedimiento, salvo las de caracter imperativo, y
el arbitraje encomendado a una institucion arbitral, como es la Corte de Arbitraje y Mediacién de
Valencia de la Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Valencia. A en-
comendarle la administracion del arbitraje, las partes se someten a su Reglamento en lo relativo al
nombramiento de los arbitros y al procedimiento a seguir.

Y debe igualmente distinguirse entre el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. En el primero
los arbitros deberan resolver la cuestion litigiosa con sujecion a derecho, mientras que en el segun-
do deberan resolver de acuerdo con su leal saber y entender.

Las razones que aconsejan que las discrepancias y conflictos que puedan
surgir a lo largo ae la vida de una EBT universitaria se resuelvan mediante
arbitraje, evitando acudir a los tribunales, son: a) la especializacion de los
arbitros; b) la confidencialidad, ¢) la rapidez y d) generalmente un coste
bastante menor.

El sistema de designacién de los arbitros permite designar como tales a profesionales especialistas
en la materia sobre la que versa el conflicto. La rapidez en la solucién del conflicto — seis meses-
evita el peligro de paralizacion de la empresa. Y, finalmente, la confidencialidad consagrada en el
art. 24 de la LA, “al establecer que los arbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso,
estan obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las
actuaciones arbitrales”, evita que, al contrario que sucede en sede judicial, determinadas informa-
ciones se aireen publicamente, lo que en materias especialmente delicadas como las que suelen
dilucidarse en el seno de una EBT - derecho de propiedad industrial e intelectual, Know how- es
especialmente peligroso para la continuidad de estas empresas.

De lo dicho se desprende que para someter a arbitraje los posibles conflictos que puedan surgir en
el desarrollo de una EBT universitaria sera preciso introducir en el convenio marco — el mal llamado
pacto de socios -y en todos y cada uno de los contratos que sean ejecucion de aquel la corres-
pondiente clausula arbitral. Y al efecto, lo primero que sera necesario determinar es si optamos
por un arbitraje ad hoc o por un arbitraje institucional, siendo claramente preferible este Ultimo por
la experiencia acumulada y seguridad que suelen ofrecer las instituciones arbitrales consolidadas.
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En segundo lugar, deberemos optar por establecer una clausula exclusiva de mediacion, una clau-
sula exclusiva de arbitraje o una clausula escalonada de mediacién y arbitraje. Reproducimos a
continuacion las clausulas propuesta por la Corte de Arbitraje y Mediacion de Valencia.

M CLAUSULA DE SOMETIMIENTO A MEDIACION

«Para la solucion de cuantas controversias pudieran derivarse del presente contrato o estuvieran
con él relacionadas, incluida cualquier cuestion relativa a su existencia, validez, interpretacion, eje-
cucion o terminacion, las partes acuerdan y se comprometen a someterlas a la Corte de Arbitraje
y Mediacién de la Camara de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Valencia, conforme
a su Reglamento vigente a la fecha de presentacion de la solicitud de mediacién, por un mediador
nombrado conforme al mismo.»

B CONVENIO ARBITRAL

«Todo litigio, discrepancia, cuestién o reclamacion derivados de la existencia, validez, ejecucion o
interpretacion del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolveran
definitivamente mediante arbitraje (de derecho/de equidad) administrado por la Corte de Arbitraje
y Mediacién de la Camara de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion de Valencia, de acuerdo
con su Reglamento y Estatuto vigentes a la fecha de presentacion de la solicitud de arbitraje, a
la que se encomienda la administracidn del arbitraje y la designacién del arbitro o de los arbitros,
comprometiéndose a cumplir el Laudo y cualesquiera otras resoluciones que se dicten.El tribunal
arbitral que se designe a tal efecto estara compuesto por (un/tres) arbitros y el idioma del arbitraje
sera el (espafol/otro). El lugar del arbitraje sera (ciudad + pais).»

M CLAUSULA MEDIACION-ARBITRAJE

«Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente que todas las desavenencias, divergen-
cias o cuestiones litigiosas que deriven de este contrato, se resolveran a través de la Mediacion de
la Corte de Arbitraje y Mediacion de Valencia, antes de recurrir al arbitraje. A falta de resolucion de
las desavenencias dentro de los 60 dias siguientes a la presentacion de la solicitud de mediacion,
o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes, dichas des-
avenencias seran definitivamente resueltas mediante Arbitraje de la Corte de Arbitraje y Mediacion
de Valencia, a la que se encomienda la administracion del arbitraje y la designacién de los arbitros,
de acuerdo con su Reglamento y Estatutos, comprometiéndose expresamente a su cumplimiento.»

PARC CIENTIFIC .
VNIVERSITATS D VALENCIA MEDIACION Y ARBITRAJE: LAS EBTS UNIVERSITARIAS | 85



Finalmente es mas que conveniente que los Estatutos de la Sociedad EBT contenga en sus Esta-
tutos una clausula arbitral al amparo del art.11 bis de la Ley de arbitraje introducido en 2011 y que
establece, bajo el titulo de Arbitraje estatutario, que

“1. Las sociedades de capital podran someter a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen.

2. La introduccion en los estatutos sociales de una clausula de sumisién a arbitraje requerira el voto
favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participa-
ciones en que se divida el capital social.

3. Los estatutos sociales podran establecer que la impugnacion de los acuerdos sociales por los
socios o administradores quede sometida a la decision de uno o varios arbitros, encomendandose
la administracion del arbitraje y la designacion de los arbitros a una institucion arbitral.”

Al respecto, la clausula arbitral para el arbitraje intrasocietario que propone la Corte de Arbitraje y
Mediacion de Valencia es del tenor siguiente:

«Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios,
entrelos organos de administracion de la sociedad, cualquiera que sea su configuracion
estatutariaylos socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolvera definitivamente
mediante arbitraje de derecho poruno o mas arbitros, en el marco de la Corte de Arbitra-
jey Mediacion de Valencia de la Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegacion de Valencia, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se enco-
mienda la administracion del arbitraje y la designacion del arbitro o del Tribunal arbitral.

Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una mis-
ma Junta o en un mismo Consejo de Administracién y basadas en causas de nulidad
o de anulabilidad, se substanciaran y decidiran en un mismo procedimiento arbitral.

La Corte nombrara arbitro o arbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales de
impugnacion de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta dias des-
de la fecha de adopcion del acuerdo o decisidon impugnada y, si fuesen inscribi-
bles, desde la fecha de su publicacion en el Boletin Oficial del Registro Mercantil.

Los socios, por si'y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras
partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte».
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V. La mediacion como alternativa a la solucion
de controversias

PoRr Ienacio ALAMAR LLINAS
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1. INTRODUCCION

Es sabido que en un momento o en otro debemos afrontar conflictos que se nos presentan en el
ambito profesional o empresarial; conflictos que en algin momento ya habiamos intuido o bien que
irrumpen intempestivamente, incluso, con devastadores efectos.

En un momento o0 en otro debemos afrontar conflictos que se-nos presentan
en el ambito profesional o empresarial.

En ocasiones nuestra prudencia o un buen consejo nos permitiran capearlos; impedir que aumen-
ten o, incluso, solucionarlos; pero en otras ocasiones advertimos que, lamentablemente, la solu-
cion se encuentra completamente fuera de nuestro alcance y somos plenamente conscientes de
que no podemos, por hosotros mismos, encontrar una salida.

Es entonces cuando nos planteamos cual puede ser la forma mas conveniente de resolverlo; y si
acertamos en esta primera decision, en el enfoque que queremos darle al problema, sin duda algu-
na ya habremos ganado mucho.

Para ello, lo primero que debemos abordar es cual es nuestra predisposicion, y en este contexto no
podemos descartar que la mediacién es una alternativa eficaz para la resolucién de controversias
frente a la via judicial o al sistema arbitral y, en particular en lo que en este ebook nos atafie dentro
del ambito de la propiedad industrial, intelectual y de las nuevas tecnologias.
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Cualquier conflicto, inherente a la vida social y en cierta medida inevitable para el desarrollo, nace
de la desavenencia entre posiciones. Su caracter dependera de los motivos que lo provocan, de
las consecuencias de sus resultados o de la gestion del mismo. Por ello, no puede considerarse en
principio el conflicto como algo negativo en si mismo y habra que analizar en cada caso concreto
la naturaleza y la capacidad de las partes para afrontarlo.

Foto de Sebastian Herrmann. Fuente: Unsplash.

En general, los conflictos pueden ser estructurales o deberse a problemas de comunicacion, de
relacion, de informacion o de prioridades de las partes. Una fuente de conflictos procede de los
comportamientos de las personas o de sus prejuicios. También pueden surgir de la percepcién
personal voluntaria o involuntaria de la comunicacién; de su comprensién adecuada o inadecuada;
de la interpretacion del mensaje de forma real o como un malentendido.

Y no podemos pasar por alto aquellas situaciones en las que se utiliza una comunicacién para pro-
vocar deliberadamente un conflicto con la intencién de dafar o cuando el conflicto simplemente
nace de una broma o de un juego que se escapa de las manos.Esto sucede en el ambito personal,
profesional o empresarial y las consecuencias que se derivan pueden ser emocionales o materiales.

Pensemos en la infraccién de una patente,de un disefio o de una marca. De un lado, existe un agra-
vio moral y/o econémico respecto del inventor que ha dedicado mucho tiempo a la investigacién
o del creativo que ha realizado el disefio o la marca y, de otro lado, puede producirse un perjuicio
cuantificable. Por consiguiente, los conflictos pueden ser de orden emocional o material o ambos
a la vez. Finalmente, los conflictos pueden surgir por diferencias de valores o de preferencias que
origine el distanciamiento de las partes hasta puntos irreconciliables.
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Sentado lo anterior, y ante la existencia de un conflicto real, no aparente, lo primero que debe ha-
cerse es reconocerlo y tratar de entenderlo, no soélo desde la posicion propia, sino también desde
la posicion de la otra parte. Si falta la empatia, el conflicto sin duda se vera agravado y entonces es
indefectible la figura del mediador.

Para analizar el conflicto debe comenzarse por conocer de la forma mas obijetiva posible: qué es
lo que ha sucedido y quiénes son las partes implicadas, lo que lleva a examinar los motivos que lo
han originado; el momento en que ha surgido y, en su caso, el sitio donde ha tenido lugar; y si se
ha exteriorizado o si permanece latente.Tampoco se puede descartar una medicion respecto de un
conflicto no surgido pero que se puede prever como algo inmediato e inevitable.

Respecto de las partes, debe entenderse en un sentido amplio tanto las personas fisicas como
cualquier ente en conflicto: empresas, asociaciones, etc. y, por supuesto, ambas categorias al
mismo tiempo.

Seguidamente habra que atender al desarrollo del conflicto para saber si todavia se encuentra en
curso, si ha terminado, si se pronostica un final mas o menos inmediato por sus consecuencias o
si, por sus especiales circunstancias, lo mejor es encapsularlo y no plantear una mediacion.

Finalmente, debe valorarse en qué medida afecta el conflicto a cada una de las partes y, en parti-
cular, si los perjuicios se producen respecto de una sola de ellas o en ambas, y si vienen referidos
al ambito personal, profesional, empresarial, social o a cualquier otro contexto relevante.

3. REGIMEN LEGAL

Desde el afio 2002 la Unidn Europea ha apostado fuertemente por la mediacién como alternativa
a la solucion de controversias como puso de manifiesto con la publicacién del Libro Verde y, en
base a ello se dicté la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo
de 2008 en la que se sentaron las bases de la mediacién en el ambito del derecho civil y mercantil.

La Union Europea ha apostado fuertemente por la mediacion como alternativa
a la solucion de controversias.

Espafa transpuso esta Directiva en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediacion en Asuntos Civiles
y Mercantiles, desarrollada en el Real Decreto 980/2013, de la que debemos apuntar el concepto
de mediacion y sus efectos. Reproducimos seguidamente por su interés el art. 1 LMACM que,
textualmente, dice:

«Se entiende por mediacion aquel medio de solucion de controversias, cual-
quiera que sea su denominacion, en que dos o mas partes intentan voluntaria-
mente alcanzar por si mismas un acuerdo con la intervencion de un mediadors.
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En relacion con sus efectos, el art. 4 LMACM! establece que la solicitud de inicio de mediacion
suspende la prescripcién o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepcion
de dicha solicitud, salvo que en el plazo de 15 dias no se firmara el acta constitutiva, en cuyo caso
se reanudaran los plazos.

En nuestra comunidad auténoma se ha dictado la Ley 24/2018 de 5 de diciembre, de la Generali-
tat, de Mediacion de la Comunidad Valenciana.En materia de Propiedad Industrial inicamente se
recoge expresamente la alternativa de la mediacion en el art. 136 de la Ley de Patentes de 2015,
que entré en vigor el 1 de abril de 2017.

Por el contrario, tanto la Ley de Marcas de 2001, modificada en enero de 2019, y la Ley de Protec-
cion Juridica del Disefio Industrial de 2003, que si que incorporaron el arbitraje, no contienen nin-
gun precepto relativo a la mediacion; ahora bien, tampoco existe ninguna prohibicién que impida
solucionar voluntariamente las controversias por esta via.

En el ambito europeo, el Reglamento 2017/1001 sobre Marca de la Unién Europea si que contem-
pla en el Considerando nim. 35 y en los arts. 151 y 170 la posibilidad de acudir a la mediacién
como una de las funciones primordiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Europea,
tanto respecto de las marcas como de los disefios industriales.

4. DIFERENCIAS DE LA MEDIACION CON EL PROCESO JUDICIAL Y CON
EL ARBITRAJE

La mediacion tiene, como vamos a ver inmediatamente, una configuracion completamente distinta
a la via judicial o al sistema arbitral, tanto: (i) en la voluntad de las partes; (i) en su desarrollo, (i)
como en su terminacion.

En la voluntad de las partes porque no se puede imponer a la otra parte su participaciéon en un
modelo de mediacién. A diferencia del sistema judicial, forzosamente imperativo, o del sistema ar-
bitral, convencionalmente imperativo, la mediacién exige la libre determinacién de las partes para
aceptar y seguir el procedimiento. Esto implica que aun cuando las partes hayan decidido some-
terse a mediacion no estan obligadas a continuar y pueden abandonarla en cualquier momento. La
continuacion depende siempre de su voluntad de aceptacion.

Por el contrario, sabemos que no se puede rechazar un procedimiento judicial: la parte demandada
se puede allanar y la parte demandante puede desistir de su pretension, pero no cabe el rechazo
del proceso; y lo mismo sucede en el arbitraje.

1. El art. 4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediaciéon en Asuntos Civiles y Mercantiles, dispone: Efectos de la mediacion sobre los plazos
de prescripcion y caducidad. La solicitud de inicio de la mediacion conforme al articulo 16 suspendera la prescripcion o la caducidad de
acciones desde la fecha en la que conste la recepcion de dicha solicitud por el mediador, o el depdsito ante la institucion de mediacion en
su caso. Si en el plazo de quince dias naturales a contar desde la recepcion de la solicitud de inicio de la mediacion no se firmara el acta

de la sesion constitutiva prevista en el articulo 19, se reanudara el computo de los plazos. La suspension se prolongara hasta la fecha de la
firma del acuerdo de mediacion o, en su defecto, la firma del acta final, 0 cuando se produzca la terminacion de la mediacion por alguna de
las causas previstas en esta Ley.
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Respecto de su desarrollo, la mediacion sigue en todo momento el cauce que libremente fijan las
partes, guiados por una persona experta en la materia y familiarizada con la mediacion, que les
infunde confianza y ascendencia; pero son las propias partes quienes controlan en todo momento
el proceso de mediacién.

Por el contrario, en la via judicial y arbitral se sigue un procedimiento que esta legalmente regula-
do, no siendo su tramitacién de libre disposicion para las partes, sino impuesta por la Ley que es
aplicada de forma imperativa por el juzgador; lo mismo sucede con el arbitraje que es dirigido por
el arbitro. El fondo del asunto se resuelve en base a la legislacién aplicable al caso; por ejemplo, la
Ley de patentes, marcas o la que corresponda en base a la prueba practicada en el procedimiento.
Por el contrario, en un proceso de mediacion no existe el tramite de fase de prueba, sino que el
desarrollo es libre y consensuado en todo momento entre las partes implicadas.

En tercer lugar, la mediacién concluye de forma radicalmente distinta a la decisién judicial o al lau-
do arbitral. En la mediacién no puede imponerse a las partes una decisién vinculante, coactiva y
ejecutiva, como sucede con la sentencia de un tribunal o con el laudo de un éarbitro, con la fuerza
de las obligaciones contractuales.

En el aspecto formal, la mediacién concluye plasmando las decisiones adoptadas en un acuerdo
escrito que las partes se comprometen a cumplir. Dicho acuerdo puede ser revisado por las partes
en el futuro si asi se ha previsto en el mismo. Y, lo mas relevante, en cuanto al asunto controvertido,
es que la mediacion termina siempre: sin vencedores ni vencidos.

La mediacion termina siempre: sin vencedores ni vencidos.

5. PRINCIPIOS DE LA MEDIACION

La mediacion se rige, en esencia, por los siguientes principios:

(i) Libertad de las partes para someterse al proceso de mediacion y respecto de su partici-
pacion a lo largo del desarrollo del mismo. La mediacién es siempre voluntaria?.

(i) Independencia del mediador a lo largo de todo el proceso, quedando obligado® a revelar
antes de iniciar su tarea y durante el desempefio de la misma cualquier circunstancia que pudiera
afectar a su independencia o que suponga un conflcito de intereses como, por ejemplo: relacion
personal o empresarial con una de las partes; interés financiero u otro, directo o indirecto, o que el
mediador o algun miembro de su empresa o colaborador hubiera actuado anteriormente para una
de las partes.

2. Art. 6.1. LMCM.

3. Asi se establece en el ap. 2 del Codigo de Conducta Europeo para Mediadores.
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(iii) Neutralidad en la actuacion del mediador* al objeto de que permita a las partes en con-
flicto alcanzar por si mismas un acuerdo de mediacion.

(iv) Imparcialidad, lo que implica que el mediador, en su relacién con las partes, no sélo debe
actuar de tal modo sino que, ademas, se esforzara en demostrarlo y se comprometera a servir de
la misma forma a ambas partes®.

En consecuencia, no puede aconsejar, aportar sugerencias o propuestas personales sobre el modo
en el que, a su entender, deberia concluir la mediacion. Se limitara a conducir a las partes a que en-
cuentren por si mismas una solucién al conflicto. Esta imparcialidad le obliga, en particular, cuando
en el transcurso de la mediacion deba reunirse separadamente con alguna de ellas.

(v) Igualdad en la actitud del mediador con las partes durante todo el proceso procurando
que ninguna de ellas se sienta agraviada por la conducta del mediador con la otra parte. A tal efec-
to, se garantizara que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el
equilibrio entre sus intereses y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el
mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas®.

(vi) Confidencialidad durante todo el proceso, de modo que debe preservarse fielmente que
ni su desarrollo ni su resultado afecte en modo alguno a la reputacion de las partes en el mercado,
a menos que haya razones legales o de orden publico. Tanto el procedimiento de mediacidon como
la documentacion utilizada en el mismo es confidencial.

El mediador queda protegido por el secreto profesional, de modo que no podra revelar la informa-
cion que hubiera podido obtener a lo largo del procedimiento’ y salvo obligacion legal® ninguna
informacién revelada confidencialmente a los mediadores por una de las partes se revelara a la otra
parte sin su permiso.

El deber de confidencialidad impide aportar documentacion del proceso de mediacién a un proce-
dimiento judicial o arbitral, salvo que expresamente y por escrito se hubiera dispensado o cuando
mediante resolucion judicial motivada, sea solicitada en la jurisdiccién penal; su contravencion
genera la pertinente responsabilidad®. Por el contrario, sabemos que en las leyes especiales que
regulan las patentes, las marcas o el disefio industrial, se contempla siempre la posibilidad de pedir
-como condena- la publicacion de la sentencia que se dicte.

4. Art. 8 LMACM.
5. Vid. ap. 2 del Codigo de Conducta Europeo para Mediadores.

6. Art. 7 LMACM.
7. Art. 9.1. LMACM.

8. Vid. ap. 4 del Codigo de Conducta Europeo para Mediadores.
9. Art. 9.2. LMACM.

PARC CIENTIFIC MEDIACION Y ARBITRAJE:
VNIVERSITATS BVALENCIA LA MEDIACION COMO ALTERNATIVA | 96
A LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS



6. FUNCION DEL MEDIADOR

La funcién del mediador que, por tanto, es completamente distinta a la de un juez o a la de un ar-
bitro, consiste en ayudar y facilitar a las partes a que ellas mismas alcancen una decision propia.
Para ello, el mediador debe generar confianza y empatia a las partes para entender y comprender
adecuadamente sus razonamientos y sus emociones, sin necesidad de implicarse con ellas per-
sonalmente, y evitar cualquier tipo de menosprecio, agresividad o discriminacion. De igual modo,
debe evitar confundir o traspasar la empatia a la simpatia pues estaria quebrantado los principios
de imparcialidad y neutralidad.

El mediador debe generar confianza y empatia a las partes.

Con esta finalidad sera conveniente prestar atencion al tono de voz que se emplea; saber intervenir
en el momento oportuno; comprender circunstancias personales de los interlocutores aunque sean
extravagantes a la mediacién; procurar deshacer malentendidos o malas interpretaciones; docu-
mentarse y obtener el maximo conocimiento de todo lo que se le plantea; no limitarse a decir a las
partes lo que quieren oir sino lo que deben oir, y tantas otras cuestiones que puedan afectar a las
partes y al buen desarrollo de la mediacion.

En definitiva, el mediador debe intentar en todo momento que cada parte, en su actitud, se ponga
en la piel del otro pues en la medida en que comprenda la posicién contraria mas facil sera resolver
el conflicto, directamente o ampliando las expectativas de las partes.

Siguiendo el modelo de Mediacién de Harvard, el mediador debe tener en consideracion algunos
puntos basicos:

(i) El mediador debe separar a las personas, a los interlocutores en el conflicto, del problema
en si. Hay que resolver el problema en su esencia, ganandose la confianza, la comprensién y el
respecto de las partes; por el contrario, los miedos y las hostilidades mutuas llevan inevitablemente
al fracaso y lo mismo sucedera si una parte atribuye el problema al interlocutor de la otra parte con
quien trata; porque, en tal caso, la respuesta sera una actitud radicalmente defensiva y le devolve-
ran el golpe con un ataque propio.

(i) En segundo lugar, el mediador debe evitar que se defiendan posiciones en lugar de in-
tereses pues, siempre que una parte pretenda mantener su posicién hasta el final, sera imposible
alcanzar un acuerdo, y cualquier intento de modificacién lo tomara siempre como un ataque perso-
nal.

(i) En tercer lugar, es conveniente, como después veremos, aportar nuevas opciones a la
negociacién para extender el abanico de soluciones y

(iv) Finalmente, debe intentarse que el resultado se base en criterios objetivos que conduz-
can a una solucién justa.
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También es mision del mediador saber aportar un justo equilibrio a las partes pues habitualmente
se dan dos formas de negociacion muy caracteristicas: (i) el negociador blando que es aquel que
quiere evitar el conflicto a toda costa y para ello hace todo tipo de concesiones facilmente y que,
generalmente, termina decepcionado y explotado al ver que la otra parte obtiene provecho de su
posicion sin dar nada a cambio; y (i) el negociador duro que piensa que adoptar posiciones extre-
mas y mantenerlas hasta el final le dara la victoria; esta actitud suele conducir a que la otra parte
termine adoptando la misma actitud y se deteriore la negociacién. Por este motivo, en toda nego-
ciacién es esencial cuidar mucho el factor humano porque las personas con sus emociones, con
sus valores y con sus puntos de vista son impredecibles.

Entre las funciones del mediador'® cabe mencionar las siguientes:

(i) Debe procurar en todo momento que cada parte comprenda la forma de pensar de su
interlocutor aun sabiendo que entender el punto de vista del otro negociador no significa estar de
acuerdo con él; para ello debe velar para que las partes dispongan de la informacién y asesora-
miento necesario.

(i) El mediador debe facilitar la comunicacion entre las partes y procurar que se escuchen;
que no sea un mero hablar por hablar, sin entender lo que dice la otra parte y, por supuesto, evitan-
do las malas interpretaciones, desarrollando una conducta y escucha activa de acercamiento entre
las partes.

(i) Las partes deben centrarse en resolver los intereses en juego y para ello el mediador
debe ayudarles a conocer cual es la perspectiva y los intereses de la otra parte; hay que intentar
poner a cada parte en el lugar de su interlocutor, y

(iv) Finalmente, como hemos apuntado, es conveniente que la negociacién transcurra sobre
criterios objetivos porque de tal forma no se pierde el tiempo defendiendo posiciones personales y
atacando a la otra parte y resulta mas facil alcanzar un acuerdo.

7. ACTUACION DEBIDA DE LAS PARTES EN LA MEDIACION

Para conseguir el mejor desarrollo de la mediacion las partes involucradas deben observar en su
actitud las siguientes pautas:

10. El art. 13 LMACM establece una serie de criterios que debe seguir el mediador en su actuacion: 1. El mediador facilitara la comuni-
cacion entre las partes y velara porque dispongan de la informacion y el asesoramiento suficientes. 2. El mediador desarrollara una
conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley. 3. El mediador
podra renunciar a desarrollar la mediacion, con obligacion de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia. 4. El mediador
no podrd iniciar o debera abandonar la mediacion cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad. 5. Antes de iniciar
o de continuar su tarea, el mediador debera revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un
conflicto de intereses. Tales circunstancias incluiran, en todo caso: a) Todo tipo de relacion personal, contractual o empresarial con una
de las partes. b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediacion. c) Que el mediador, o un miembro de su empresa
u organizacion, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepcion de la me-
diacion. En tales casos el mediador sélo podra aceptar o continuar la mediacion cuando asegure poder mediar con total imparcialidad
y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente. El deber de revelar esta informacion permanece a lo largo de
todo el procedimiento de mediacion.
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1. RESPETO MUTUO

El respeto mutuo entre las partes y en las relaciones con el mediador constituye un pilar esencial
en todo el proceso de mediacion, pues si no prevalece la situacién personal se hace insostenible y
esta avocada al fracaso.

Naturalmente, la funcién del mediador sera velar para que no se pierda el respeto debido a sabien-
das de que en muchas ocasiones van a irrumpir situaciones dificiles de forma intempestiva, inten-
cionada o inconscientemente, como fruto de la tensidn que obviamente el conflicto ha generado.
Descartar la posibilidad de pérdida de respeto en algin momento es no abordar la mediacién con
realidad.

El respeto mutuo entre las partes y en las relaciones con el mediador
constituye un pilar esencial en todo el proceso de mediacion.

2. LEALTAD Y BUENA FE

Ademas, es necesario que las partes se sujeten en todo momento a los principios de lealtad y bue-
na fe, y a tal efecto el art. 10 LMACM' consigna las siguientes extremos:

a) Durante el tiempo en que se desarrolle la mediacién una parte no podra ejercitar contra
la otra parte ninguna accion judicial o extrajudicial en relacion con su objeto, con excepcion
de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para
evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos.

b) Las partes deberan prestar colaboracién y apoyo permanente a la actuacion del media-
dor, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.

3. COMUNICACION

La comunicacion es un elemento intrinseco de la mediacion y se define como el acto, gesto o acti-
tud que permite trasladar mensajes entre los miembros de un grupo social o entre diversos grupos
sociales (Diccionario RAE) y, en lo que a la mediacion se refiere, constituye uno de los condicio-
nantes esenciales de su resultado. Todos hemos tenido la experiencia de que quien comunica es
plenamente conocedor de la idea o de la informacién que quiere transmitir, pero quien la recibe
puede no entenderla de igual modo.

11. Art. 10 LMACM: 2. Las partes sujetas a mediacion actuaran entre si conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.
Durante el tiempo en que se desarrolle la mediacion las partes no podran ejercitar contra las otras partes ninguna accion judicial o
extrajudicial en relacion con su objeto, con excepcion de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindi-
bles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. El compromiso de sometimiento a mediacion y la iniciacion de ésta impide
a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediacion durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte
a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 3. Las partes deberan prestar colaboracion y apoyo permanente a la actuacion del
mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.
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Este problema de percepcidn tiene cierta explicacidon si se comprende que la comunicacion viene
configurada, esencialmente, por tres factores distintos: (i) por las palabras que pronunciamos, (i)
por el tono de voz que empleamos, y (i) por el lenguaje corporal que expresamos.

A su vez, quien escucha puede tener una mayor o menor predisposicion psicolégica para entender
el mensaje que se le esta transmitiendo y ello le permitira captar no solo el contenido de la infor-
macion, sino también el sentimiento que subyace en su interlocutor. Resulta esencial, por tanto,
en cualquier comunicacion: saber transmitir la idea, saber escuchar, y saber transmitir que se ha
escuchado con la debida atencion.

Las formas que hacen posible una conversacion fluida y atenta pueden ser muy variadas, por ejem-
plo: dejar hablar sin interrupciones innecesarias; mantener la mirada con el interlocutor; asentir
con la cabeza en sefal de que se admite lo que se estd escuchando; saber esperar en momentos
de silencio a que se concluya la locucion; no desviar la conversacién con ejemplos propios o de
terceros y no introducir cuestiones extravagantes.

Respecto de la escucha, puede concurrir alguna actitud o comportamiento de las partes, como las
que vamos a ver inmediatamente, que impiden que sea efectiva y que, naturalmente, habra que
abordar desde el comienzo.

En primer lugar, debe evitarse o minimizarse cualquier tipo de preocupacion en las partes sobre
su estima personal; es decir, sobre si se va a saber expresar mejor o peor; sobre sus cualidades
o capacidades o sobre cualquier otro elemento personal que le afecte y que, en definitiva, le va a
crear una ansiedad nada deseable en sus intervenciones.

En segundo lugar, deben evitarse comportamientos impacientes, compulsivos, o de cualquier in-
dole que limiten las intervenciones de la otra parte o las del propio mediador.

En tercer lugar, debe huirse de generalidades y superficialidades centrando la cuestion en lo que
es propiamente objeto de mediacion, asi como de prejuicios que, en definitiva, pretendan imponer
posiciones o ideas personales o de manipulaciones basadas en la “propia experiencia”.

Concluido el intercambio de pareceres, puede ser conveniente hacer un breve resumen de todo
lo hablado hasta el momento. No vamos a entrar en estudios de comunicacién no verbal que, sin
duda, pueden facilitar la mediacién y cuyo estudio y valoracion corresponde a otros profesionales
colaboradores de los mediadores, pero sefialamos algunos de ellos para general conocimiento:

Se conoce como proxémica el estudio de la disposicién del espacio como, por ejemplo, las carac-
teristicas de la sala: silencio, iluminacion o la proximidad o el alejamiento entre las personas y los
objetos.

La kinesia o kinésica estudia todo lo relacionado con el lenguaje corporal: estudio de la cara como
proyeccién de emociones; de los ojos para determinar la participacion o inhibicion del interlocutor;
de la mirada; de la piel, en tanto que el rubor es sintoma de verglienza, y la palidez de espanto o
sorpresa; de la gestualidad y de los cambios posturales.
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El paralinguismo estudia los elementos vocales no linglisticos como el tono, el timbre, la risa, el
llanto, el suspiro, el bostezo, las pausas, los silencios y otros muchos.

8. FINALIDAD DE LA MEDIACION

Si analizamos los distintos sistemas de resolucion de conflictos y, en concreto, la via judicial o
arbitral, observaremos que en estos supuestos existe una finalidad o unos objetivos que son radi-
calmente distintos a los que se plantean en la mediacién.

Foto de Sebastian Herrmann. Fuente: Unsplash.

En sintesis, podemos decir que -por definicion- lo que se plantea y lo que pretenden las partes al
acudir a la via judicial o al sistema arbitral es que se haga justicia en un caso concreto.En cambio,
aun cuando este puede ser el motivo principal que nos induzca a plantear la mediacién para la
resolucion de una controversia, no por ello y llegado el caso, se convierte en el Unico objetivo que
debe atenderse o tomarse en consideracion para encontrar una solucién a la misma. En efecto,
presentada la mediacién, no debe descartarse la posibilidad de incluir otras opciones comunes a
las partes que ni siquiera pudieran haberse planteado o abordado al tiempo de solicitar la media-
cion. Esta es la labor creativa del mediador y de las partes.

No podemos olvidar que la mediacion atiende a los intereses de las partes a diferencia de los pro-
cedimientos judiciales o de los arbitrajes de derecho en los que las partes quedan sometidas a lo
dispuesto en la legislacion pertinente. En la mediacion no se aplican normas juridicas o disposicio-
nes legales, sino que se atienden intereses.

En consecuencia, la mediacién no tiene por qué limitarse en modo alguno al objeto de la controver-
sia; al contrario, pueden incorporarse otras muchas opciones o intereses que faciliten y permitan la
solucion del conflicto; por ejemplo, en una controversia por infraccion de patente puede plantearse
celebrar acuerdos de licencia inexistentes en ese momento o bien la apertura conjunta de nuevos
mercados mediante una Joint Venture, etc.
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La mediacion no tiene por queé limitarse en modo alguno al objeto de la
controversia

No debera sorprendernos por tanto que ante la controversia nacida de la infraccién de una patente,
de una marca, de un derecho de autor o de acuerdos de licencia existentes, la solucion que se al-
cance sirva: (j) para mejorar o incrementar las propias relaciones comerciales, técnicas o logisticas
entre las partes; (i) para implantar o ampliar nuevos mercados o (i) para cualquier otra solucion
adicional, siempre que ésta sea favorable para ambas partes.

Por consiguiente, cualquier negociacién debe tener como finalidad: () concluir con un acuerdo
prudente en el que cada parte tiene algo que ceder y algo que ganar, (i) conseguir un acuerdo efi-
ciente para las partes y, por supuesto, la mediaciéon debe servir para (i) mejorar o, al menos, para
no dafar la relacion existente entre las partes.

Veamos unos ejemplos, conocidos:

M MEDIACION EN HERENCIA

Al fallecer un pastor arabe dejé a sus tres hijos en herencia 17 camellos que deberian repartirse del
siguiente modo:

- al hijo mayor le corresponderian la mitad de los camellos (1/2)
- al mediano, le dej6 un tercio de los camellos (1/3)
- al hijo pequefio le dejé una novena parte (1/9)

Los hijos, al ver que era imposible repartir los camellos segun la voluntad de su padre acudieron al
consejo del sabio y le explicaron su problema.

El sabio les dijo: no os preocupéis, tomar mi camello.

Entonces ya contaban con 18 camellos. Y pudieron repartirlos como su padre les habia ordenado:
- la mitad para el hijo mayor (18/2): 9 camellos.
- un tercio para el segundo hijo (18/3): 6 camellos, y
- una novena parte para el menor (18/9): 2 camellos.

De esta forma, habian cumplido la voluntad de su padre y, ademas, al sumar los camellos que se
habian repartido vieron que, en total, eran 17 (9 + 6 + 2) camellos; y, por tanto, les sobraba uno; por
lo que pudieron devolverle al sabio el camello que les habia prestado.

&
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B MEDIACION DIPLOMATICA

Contaba un reconocido mediador norteamericano que, en una ocasién, se le plante6 una me-
diacion entre su pais y otro “poco civilizado” en el que su representante diplomatico comenzd
su discurso con un brutal y estrepitoso ataque hacia EEUU. Todo el mundo quedé estupefacto y
cuando el mediador tomé la palabra para darle una respuesta, le dijo: «<Me alegro mucho de que en
su pais la libertad de expresion esté tan reconocida como en el mio, creo que podremos alcanzar
un acuerdo».

9. OBJETO DE LA MEDIACION

Atendiendo a lo que hemos expuesto sobre la predisposicion de las partes a alcanzar un acuerdo
mediante mediacion parece l6gico pensar que la mediacion no sera un procedimiento recomenda-
do: (i) en los casos de falsificacion o de pirateria de marcas o de disefio; (i) en supuestos de registro
de marcas de mala fe o (i) cuando una de las partes tenga la plena seguridad de que se trata de
un caso absolutamente definido.

En cambio, la mediacion puede ser un método muy adecuado:
(i) cuando se pretende que la negociacién sea confidencial,

(i) en aquellos casos en los que las partes han emprendido negociaciones y entiendan que
no han concluido de forma satisfactoria o, bien,

(i) cuando tengan la percepcién de que las negociaciones han quedado estancadas; por
ejemplo, cuando las partes estan de acuerdo en que debe abonarse una licencia, pero resulta im-
posible llegar un acuerdo sobre el porcentaje que debe abonarse, sobre el plazo de duracién de la
licencia, sobre las partes obligadas al pago, etc., y

(iv) otro uso comun de la mediacion se plantea cuando las partes desean interrumpir el litigio
o el arbitraje en curso para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Ademas de las controversias que hemos apuntado en materias tradicionales como patentes, mo-
delos de utilidad, marcas, nombre comercial, disefio industrial, denominaciones de origen, obten-
ciones vegetales, etc. también hay que considerar otras muchos conflictos que pueden surgir de
transacciones o de relaciones comerciales existentes sobre estos derechos; sobre contratos de
licencia; sobre transferencia de tecnologia; contratos de know-how, acuerdos de franquicia, de
software, bases de datos, contratos multimedia, de distribucidn, de investigacion y desarrollo, la
contratacién de técnicos de empresas de alta tecnologia; sobre conflictos suscitados respecto de
derechos de propiedad industrial nacidos de la reestructuracion de empresas: fusiones o adquisi-
ciones; sobre acuerdos de promocién de actividades deportivas; contratos editoriales, musicales
o cinematograficos, etc.
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Esto, no obstante, debemos advertir que en cualquier supuesto sujeto a mediacion, la competencia
de los mediadores nombrados no queda limitada en ningun caso al objeto de la controversia per
se, ya que las partes -que son quienes realmente controlan el procedimiento- pueden extender su
competencia en cualquier momento a todos aquellos extremos que razonablemente entiendan que
deben incluirse.

Por tal motivo, los reglamentos de los centros de mediacion son muy flexibles, poco estructurados
y las formalidades son minimas con la finalidad de que sean las partes las que libremente determi-
nen su contenido e, incluso, la eleccién del mediador, el idioma o el lugar de celebracion.

10. CONFIGURACION DE LA MEDIACION

Pasamos a examinar seguidamente algunas cuestiones generales de todos los procesos de me-
diacién.

1. DURACION

Es deseable -naturalemente- que la mediacion se resuelva en el menor tiempo preciso y en este
sentido el art. 20 LMACM, establece: La duracidn del procedimiento de mediacion sera lo mas bre-
ve posible y sus actuaciones se concentraran en el minimo numero de sesiones.

2. DESARROLLO

El mediador es quien convoca a las partes en conflicto para la celebracién de las sesiones, que po-
dran ser o no simultaneas, y las dirije, debiendo comunicar a las partes la celebracién de reuniones
que tengan lugar por separado con alguna de ellas.

3. TERMINACION

El procedimiento de mediacién puede concluir con acuerdo, que se plasmara en un acta firmada
por las partes o sin alcanzarlo, porque alguna de ellas se separe de las actuaciones, porque haya
transcurrido el plazo cominmente acordado o cuando el mediador estime que existen diferencias
irreconciliables.

12. el art. 21 LMACM establece que: 1. El mediador convocara a las partes para cada sesion con la antelacion necesaria, dirigira las sesio-
nes y facilitara la exposicion de sus posiciones y su comunicacion de modo igual y equilibrado. 2. Las comunicaciones entre el mediador
y las personas en conflicto podran ser o no simultaneas. 3. El mediador comunicara a todas las partes la celebracion de las reuniones que
tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podra ni comunicar ni
distribuir la informacion o documentacion que la parte le hubiera aportado, salvo autorizacion expresa de esta.
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4. FORMALIZACION

El acuerdo alcanzado puede ser parcial o total y debe firmarse por las partes o por sus represen-
tantes, entregandose un ejemplar a cada una de ellas y otro al mediador para su conservacion.

El mediador informara a las partes del caracter vinculante del acuerdo y de la posibilidad de elevar-
lo a documento publico al objeto de dotarlo de ejecucion.
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