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PROLOGO

Se suele atribuir al gran mercantilista italiano Lorenzo Mossa una breve
frase («Il Diritto & tutto») que, en su aparente sencillez, nitida incluso para
quienes carezcan de familiaridad con la lengua de Dante, siempre me ha pare-
cido enigmatica. Y es que, ignorante como soy de si el jurista sardo aclar6 en
algiin momento lo que con dicha férmula —que, al parecer, pronunciaba con
frecuencia— queria decir, resulta problematico dar con la clave de su significa-
do esencial. En una primera aproximacion, la frase podria entenderse en el
sentido de que no hay nada en el mundo o en la sociedad, segtn prefiramos,
fuera del Derecho o que, dicho de otro modo, «todo es Derecho». Frente a esa
interpretacion, no seria imposible considerar, desde una perspectiva menos ab-
soluta, eso si, que el Derecho «estd en todo», o que no puede concebirse una
realidad social, por limitada o circunscrita que sea, sin contar con el concurso
bésico del Derecho.

Si de acuerdo con el primer criterio, seria el Derecho, como tal, el punto de
partida para la correcta inteleccion de la frase, por aceptar que sin Derecho «no
hay nada», el segundo pondria de manifiesto su caricter, podriamos decir, deri-
vado, naciendo de ese «todo» que seria la sociedad, implicitamente presente en
la frase de Mossa. En tal sentido, esta tltima orientacion vendria a suponer, si se
quiere, una cierta intensificacion del tradicional aforismo ubi societas, ibi ius, en
tanto que la primera permitiria invertir esta tltima proposicién, poniendo por
delante al Derecho frente a la sociedad (ubi ius, ibi societas).

Al margen en este momento del significado que quepa asignar a la frase en
cuestion, debo decir que su recuerdo me ha venido a la mente con motivo de la
grata tarea de redactar unas lineas, a manera de prélogo, para el libro de Alfredo
Escardino sobre «El consorcio contractual de [+D+i», que constituye —adelanto
ya mi opinién— una obra original y de calidad, a la vez que sumamente expresi-
va de la evolucioén juridica en nuestro tiempo. Todas esas cualidades podran ser
apreciadas de inmediato por el lector en cuanto se adentre en las bien trabadas
paginas del libro que ahora se publica, el cual constituye una auténtica mono-
grafia juridica en el mds estricto sentido de la palabra.

Son varios, como resulta notorio, los «géneros literarios» que pueden
cultivarse por el jurista a la hora de afrontar, desde la perspectiva académica y
cientifica, el tratamiento de cualquier cuestion juridica de relieve. Concurren,
en tal sentido, algunos géneros dotados de considerable ambicion, como el
tratado o, dentro de su caracter docente, el manual, hasta los mas modestos,
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como la resefia de un libro relevante, pasando por el comentario de Jurispru-
dencia, la nota explicativa de una ley reciente y el imprescindible articulo des-
tinado a la revista especializada; gracias a estas diversas formas, bien por se-
parado, bien, como parece preferible, de manera conjunta, se hace inteligible
el Derecho, tanto en su dimension genérica, como en la tarea, estrictamente
concreta, de lograr su adecuada aplicacién a los conflictos existentes en la
realidad social.

En ese amplio elenco de posibilidades, 1a monografia disfruta de un lugar
especifico por su aspiraciéon a comprender y delimitar los perfiles de un deter-
minado supuesto de la realidad social, aportando soluciones razonadas para la
resolucion de los problemas derivados de su concreta activacion en el trafico
juridico. Esta sumaria descripcion de lo que una buena monografia es o, mejor,
ha de ser, cuadra muy precisamente con el libro de Alfredo Escardino, donde
se aprecia, como motor de la obra, la cercania a un fenémeno de la realidad
social necesitado de consideracién desde el Derecho, a pesar de su escasa o
nula regulacién sustantiva o quiza por ello mismo.

Ese fendmeno es, primariamente, el de la investigacion cientifica, que
mediante el oportuno desarrollo tecnoldgico hace posible, como resultado
ventajoso, la consecucion de la innovacion industrial. Se trata de nociones que
pueden tener sentido por si mismas y son susceptibles, por tanto, de conside-
racion separada; en particular, ese tratamiento diferenciado ha sido més que
frecuente en el campo de la investigacion cientifica, como resulta facil de com-
probar entre nosotros a la luz del pasado, debido al predominio, por diversas
razones, de una investigacidn bdsica, no orientada, al menos no de manera
especifica, por consideraciones pricticas, idoneas para el establecimiento de
vinculos estables con el sistema productivo.

No es precisamente de hoy la idea de conjugar las tres nociones recién trans-
critas, dando lugar a una especie de sistema cientifico-empresarial, cuyo més
amplio y mejor desarrollo esté en la base de la prosperidad y proyeccion confiada
al futuro de diversos paises. El modo de esa conjugacion es, con todo, el elemen-
to decisivo para que los resultados puedan ser relevantes. En €l deben situarse,
desde luego, las aspiraciones y propdsitos de quienes intervienen en uno u otro de
los campos de actividad asociados, por lo comun entidades o sujetos heterogé-
neos, no solo por razén de la en ocasiones diversidad originaria de fines u objeti-
vos, sino también como consecuencia de su distinta naturaleza.

No puede ignorarse que, al lado de la empresa privada, entendida esta
figura en todo su alcance dentro de una economia de mercado, encontramos
otros actores relevantes cuya necesaria presencia ha de ser destacada. Nos re-
ferimos, en primer lugar, a los investigadores, por lo comiin personas indivi-
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duales, ajenas, por su dedicacién profesional, a la titularidad y el desarrollo de
actividades econdmicas; del mismo modo, hay que destacar, en segundo lugar,
a diversas entidades de Derecho publico (como son, en amplia medida, las
universidades o los centros de investigacion), a las cuales también caracteriza,
en principio, el mismo alejamiento del mercado y del animo de lucro (por uti-
lizar un concepto caracteristico del tradicional Derecho mercantil). Esta dltima
circunstancia, sin embargo, ha empezado a cambiar en los tltimos afios, si
bien en forma todavia no firme y con notables diferencias incluso dentro del
propio mundo universitario.

Esta sumarisima descripcién de los principales implicados en la configura-
cioén de lo que venimos denominando «sistema cientifico-empresarial» permite
apreciar, a simple vista, la dificultad de lograr la adecuada conjugacion de es-
fuerzos a la que se acaba de aludir como catalizador de dicho sistema. Con todo,
la vital importancia que el mismo tiene para el funcionamiento de la estructura
econdmica, pero también para el avance de la sociedad en su conjunto, ha impul-
sado desde hace considerable tiempo la aportacion al 4mbito de la [+D+i de
significativos recursos financieros por parte de entes publicos de distinto alcance
y condicidn; desde luego, los estados, y, tras ellos, los entes administrativos re-
gionales, como sucede, en nuestro caso, con las comunidades auténomas, sin
que podamos olvidarnos —last but not least— de las organizaciones supranaciona-
les, como es, con especial relevancia, la Unién Europea.

La mera interaccion de los sujetos que, a grandes rasgos, son protagonistas
de las actividades de investigacion, desarrollo tecnoldgico e innovacion indus-
trial no seria, con todo, suficiente, para lograr ese «<modo de conjugacién» al que
nos referiamos hace un momento. Parece preciso contar con un elemento que
articule precisamente sus multiples vertientes y que, a la vez, exprese no solo los
términos del imprescindible acuerdo al que habran de llegar tales sujetos, sino el
programa de desarrollo de las correspondientes actividades, tomadas en conjun-
to, sin perjuicio, claro estd, de sus respectivas peculiaridades.

Entramos de lleno, asi, en el terreno juridico, a pesar de que ni dentro ni
fuera de nuestro ordenamiento quepa encontrar, con propiedad, un tratamiento
expreso y suficiente en torno a la articulacién del sistema cientifico-empresarial,
tal y como ha quedado descrito con anterioridad. Hay normas, seguramente de-
masiadas, en relacién con aspectos parciales, pero faltan, y ahi reside el punto
esencial del que se ocupa el presente libro, las que resultarian mas convenientes
para dotar a los protagonistas del sector [+D+i de instrumentos idéneos para
conseguir la mejor correspondencia de sus intereses en ese terreno.

Recordando en este momento la admonicién de Mossa, con la que inicié-
bamos estas lineas, el Derecho también se encuentra presente en el tema que
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B EL CONSORCIO CONTRACTUAL DE I+D+i

nos ocupa o, quiza mejor, la [+D-+i necesita de manera imprescindible del De-
recho, pues, sin €l, no se podrian conseguir las finalidades que sus protagonistas
pretenden. De este modo, el Derecho —y optamos por la segunda interpretacion,
antes avanzada, de su enigmatica frase— «no es todo» el ambito de la I+Di,
sino que, mas bien, «esta en todo» €l, y, eso si, de manera decisiva, como el li-
bro que prologamos muestra de manera notable.

La preocupacion principal de Alfredo Escardino en la obra que ahora se
publica ha sido, entonces, construir, desde la perspectiva del jurista, el soporte
basico para que los investigadores, tecnlogos y empresas puedan desarrollar su
respectiva actividad en el marco de la necesaria e imprescindible cooperaciéon. A
tal fin le ha servido de guia su considerable experiencia como asesor en la mate-
ria durante muchos afios, asi como el desempefio de importantes responsabilida-
des como alto funcionario de la Unién europea en el ambito de la I+D+i. Cabe
decir que nuestro autor ha empleado buena parte de su vida profesional en con-
cebir y disefiar los esquemas juridicos propicios para que la cooperacion de los
mencionados sujetos se traduzca en resultados fructiferos, al servicio no solo de
su propia actividad conjunta sino en beneficio, como venimos diciendo, de la
paulatina elaboracién de un sistema cientifico-empresarial.

De entre las muchas ensefianzas que el Dr. Escardino haya podido obtener
de su experiencia profesional, quiza la m4s relevante se sitie en lo que consti-
tuye el grueso de su obra, es decir, en la delimitacion y el andlisis de la estruc-
tura juridica idonea para hacer viable y fructifero el vinculo entre la investiga-
cion, el desarrollo tecnolégico y la innovacién industrial. En esta linea, la
ausencia de normativa especifica sobre la cuestion le ha llevado a partir, como
«motor» de esa misma estructura de cooperacion, de la autonomia de la volun-
tad, nocién esencial, segin es notorio, del entero Derecho privado.

Sobre esta base, es decir, desde los propios presupuestos y criterios de los
protagonistas, ha recalado nuestro autor en la joint venture, figura polimoérfica y
polivalente, no solo ttil para el tema que nos ocupa, sino, como es bien sabido,
para muy diferentes supuestos de cooperacion empresarial, segin demuestra la
experiencia nacional y, con mayor alcance, la relativa al terreno practicamente
sin orillas de los negocios internacionales, donde muestra notables potencialida-
des, como es notorio. Esa idea de colaboracién y, en cierto sentido, también de
asociacion, permite afirmar, parafraseando a otro gran jurista italiano, Francesco
Carnelutti, a prop6sito de la naturaleza de los convenios colectivos, que la joint
venture «tiene cuerpo de contrato y alma de sociedad».

En tal sentido, la joint venture puede considerarse una suerte de acuerdo
contractual, que, respetando la libertad de las partes, establece mecanismos sin-
gulares de cooperacion entre ellas, por lo que resulta especialmente idénea para
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articular los intereses y las actividades de cientificos, tecnélogos y empresarios
al servicio de la innovacion industrial. Pero, sin perjuicio de ese niicleo contrac-
tual, en la «aventura conjunta» que la figura en estudio propicia se muestra
también, como se acaba de sugerir, un vector de extraordinario relieve, que la
acerca al campo de la agrupacion de personas.

Estamos, asi, ante un negocio juridico duradero, entre otras cosas por el
ritmo irregular de la investigacion cientifica, que lleva a establecer vinculos de
considerable intensidad entre los participes. También aqui la confianza es un
asunto clave y su puesta en practica, o las dificultades que alrededor de ella
puedan surgir, revela precisamente el estado de cooperacion a que la singula-
ridad del negocio en estudio, y las particularidades del supuesto de hecho al
que se aplican, traen consigo.

Con ese duradero estado de cooperacion, con esa indudable situacién
asociativa, no se llega a crear, sin embargo, una persona juridica nueva, dotada
de su propio interés y con los requerimientos que impone, segin fuera el tipo
elegido, el Derecho de sociedades. Hay, entonces, «aventura conjunta», pero
no se constituye, en realidad, una «sociedad conjunta», de modo que el estado
de cooperacion al que me vengo refiriendo se circunscribe al &mbito regido por
el «consorcio contractual», de cuyos perfiles, contenido y efectos se ocupa
Alfredo Escardino con gran acierto a lo largo de la mayor parte de las paginas
de su obra, que bien puede considerarse, asi, la primera monografia publicada
entre nosotros sobre la figura objeto de analisis

El libro que ahora se publica constituye, desde luego, una aportacién rele-
vante que tiene como virtud principal la de traer a la escena juridica el complejo
mundo de la [+D+i, dotdndolo de una articulacién coherente y sensata desde
dicha perspectiva. Es, asimismo, un trabajo bien sistematizado y estd provisto de
un notable aparato critico y documental; ha sido escrito, como el lector compro-
bar4 de inmediato, con inusual claridad, evitando la recaida en disputas mera-
mente dogméticas o de valor puramente tedrico. Bien puede decirse, por ello,
que se trata de un libro facil de leer, aunque su elaboracién no haya sido precisa-
mente sencilla, por haberse dilatado a lo largo de muchos afos, habiéndose con-
cluido en un acelerado sprint final con motivo de la lectura de la tesis doctoral
del autor, de la que el presente libro trae causa.

Dicha tesis fue defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia, el 12 de marzo del presente afio 2021, ante un tribunal presidido por el
profesor Carlos Vargas Vasserot, catedritico de Derecho Mercantil en la Univer-
sidad de Almerfa, del que formaban parte, igualmente, el profesor Angel Garcia
Vidal, catedratico de Derecho Mercantil en la Universidad de Santiago de Com-
postela, y la profesora Vanessa Marti Moya, profesora titular de Derecho Mer-
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cantil en la Universidad de Valencia, que actué como secretaria. Tan competente
grupo de expertos otorgé a la tesis la maxima calificacién académica, exponien-
do diversas consideraciones, todas ellas relevantes, de las que Alfredo Escardino
tomo buena nota y ha sabido incorporar al cuerpo de su trabajo.

Como director que fui de la tesis, he podido apreciar la competencia pro-
fesional de Alfredo Escardino, su excelente formacién de jurista y, sobre todo,
su deseo, ya expresado hace casi dos décadas, de ocuparse a fondo de la vertien-
te juridica de la I+D+i y conseguir, con esta aportacion cientifica, el titulo de
Doctor en Derecho. Este era el propdsito inicial de nuestro autor (su «voca-
cién», en la terminologia de Ortega y Gasset), pero la vida (o, en esa linea, la
«circunstancia»), establecid sus propios condicionamientos, de manera que lo
iniciado casi en el pasado siglo solo ahora ha llegado, eso si, felizmente, a su
fin. Bien estd, entonces, lo que bien acaba y gracias al tes6n de mi buen amigo
Alfredo se ha podido dar remate a una empresa que en diversas ocasiones estu-
vo a punto de resultar imposible. El «vehemente imperativo de la continuidad»,
siguiendo de nuevo con Ortega, ha terminado por imponerse, superando todo
tipo de inconvenientes y los muchos interesados en la materia analizada en este
libro disfrutardn con la prosa, bien trabada, y con el mucho saber del autor, al
que expreso en este momento mi mds sincera felicitacion.

ProOF. DR. Jost MiIGUEL EMBID IRUJO

Catedrdtico de Derecho Mercantil
Universidad de Valencia
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El sistema espafiol de ciencia tecnologia y empresa adolece de tres gran-
des problemas: su dimensién global es reducida para el grado de desarrollo del
pais, el peso del sector empresarial es limitado y, por tltimo, la cooperacion y
el intercambio entre los diferentes agentes publicos y privados de oferta y de-
manda de servicios avanzados de [+D+i es muy escaso.

Cuando me enteré del tema de tesis que habia elegido Alfredo Escardino
—la joint venture contractual de [+D+i— me alegré, porque sabia que su contri-
bucioén iba a resultar relevante para ayudar a resolver los tres problemas sefia-
lados en el parrafo anterior, especialmente el tercero y el segundo, por este
orden. Por si no fuera suficiente el interés del tema en si mismo, su director,
José Miguel Embid, garantizaba que las aportaciones tendrian el requerido/
exigible rigor juridico mercantil y serian, ademads, utiles para la vida diaria de
las empresas y de los investigadores. Y «last but not least» el entonces docto-
rando (y ya doctor) posee un bagaje y una formacion intelectual poco comuin.

Nacido en una familia de cientificos e innovadores, Alfredo pudo ver en
primera fila la importancia y la dificultad, no solo de seguir la carrera acadé-
mica, sino de impulsar los primeros pasos que se realizaban en Espafia de
transferir tecnologia desde los centros productores de 1+D a las empresas eje-
cutoras de la i, la innovacién. La falta de tradicion en la actividad de transfe-
rencia, la generalizada mala prensa de la empresa en el &mbito universitario y,
a la inversa, el bajo reconocimiento del papel de las universidades en la mejo-
ra de las capacidades de la industria, constitufan grandes inhibidores de la in-
novacion en Espafia. Habia que comenzar a cambiar las cosas y nacieron es-
tructuras intermedias que facilitaban la transferencia, como los Institutos
Tecnoldgicos, asociaciones privadas de empresas vinculadas a un sector y/o a
un territorio, que conformaban un distrito industrial o cluster.

Alfredo Escardino posee una dilatada experiencia internacional, tanto en
la formacion recibida como en su faceta de gestor de politicas de [+D+i en las
Direcciones Generales de I+D y de Empresa e Industria de la Comisién Euro-
pea, experiencia docente en varias universidades, experiencia profesional
como abogado y consultor juridico en materias relacionadas con la [+D+i y,
por si fuera poco, aprovecha una vena literaria que cultiva escribiendo novelas.

Como el autor puso de manifiesto en la defensa oral de su tesis, conoce la
[+D+i desde todos los dngulos y aproximaciones posibles: la empresa, la ad-
ministracion, la universidad, los centros de I+D, los institutos tecnoldgicos o
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los medios de comunicacion y divulgacion de la ciencia y la tecnologia. Esta
caracteristica, que le permite combinar tantos prismas de un mismo problema,
es la que a mi juicio mds valor aporta a su perfil y a su investigacién, que no
solo es potente en cualquiera de los campos del Derecho ligados a la innova-
cidn, sino que sus ideas aterrizan hasta concretar su marco juridico, esto es, la
realidad cotidiana.

Veinte afios familiarizdndose con los problemas juridicos de la [+D+i nos
sugieren la oportunidad de este libro para contribuir marginalmente a resolver
el atraso tecnolégico de Espafia. Tratdindose de una tesis tardia, incorpora, ade-
mds de una elevada calidad, una experiencia y un reposo no habitual en el
impulso investigador de los més jovenes. Esta circunstancia la hace muy atrac-
tiva para cualquier lector que quiera aprender de la complejidad juridica de la
Jjoint venture contractual como forma cada vez mds frecuente de abordar la
cooperacion entre los productores y los usuarios de los servicios de [+D-+i, que
—como ya dije— constituye uno de los grandes retos del sistema espafiol de
ciencia, tecnologia y empresa. Su lectura es muy recomendable para todo pro-
fesional que, desde las empresas u organismos de investigacion y tecnologia,
desee explorar y explotar las grandes oportunidades que brindan tanto la coo-
peracion como el acceso a la financiacion europea. Mi mds sincera enhorabue-
na al autor y a su director de tesis por su calidad y oportunidad.

PROF. DR. JAVIER QUESADA IBANEZ

Catedprdtico de Fundamentos de Andlisis Economico
Presidente ejecutivo de los Premios Rei Jaume [
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PARTE PRIMERA
LA I+D+i Y SUS ASPECTOS JURIDICOS



CAPITULO I
CUESTIONES GENERALES

1. DELIMITACION DEL CONCEPTO DE I+D+I

Llamaremos [+D+i al proceso que se inicia con la investigacion cientifi-
ca, pasa por el desarrollo tecnoldgico y culmina con la innovacion industrial .
La investigacion cientifica estard compuesta por el conjunto de actividades
intelectuales y experimentales, realizadas de modo sistemdtico (de normal, a
escala de laboratorio) con el propdsito de aumentar los conocimientos sobre
una determinada materia. El desarrollo tecnolégico, por su parte, consistird en
experimentar con dichos resultados, con objeto de comprobar a escala piloto
su viabilidad técnica y econdmica antes de utilizarlos para fabricar/utilizar en
serie productos/procedimientos nuevos o mejorados. El proceso de I+D+i con-
cluird con la innovacién industrial; es decir, cuando tiene lugar la explotacién
econdmica de los resultados en cuestion, ya sea mediante su incorporacion al
proceso productivo propio o mediante su transferencia a un tercero para que
sea este dltimo quien lo haga.

De inicio, quisiéramos subrayar que esta definicién de I1+D+i abarca
solo algunos de los tipos de innovacion empresarial a los que hace referencia
el Manual de Oslo*. En efecto, de los cuatro tipos mencionados en dicha

' Expresiones como investigacion, desarrollo o innovacién son usadas en multitud de contextos, con
gran variedad de significados. Por ello, hemos creido oportuno acotar el concepto a los efectos de este trabajo.

2 Véase OCDE (2018). El Manual de Oslo, publicado por vez primera en 1992, es una guia para la
realizacién de mediciones y estudios de actividades cientificas y tecnoldgicas, que define conceptos y
clarifica las actividades que pueden considerarse innovadoras.
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publicacién (producto, proceso, organizacién y mercadotecnia), la [+D+i se
limitaria a los dos primeros °.

Una vez delimitado el concepto, constatamos que hoy en dia existe el
convencimiento generalizado de que no habrd crecimiento sostenible sin de-
dicar mayores esfuerzos a la [+D+i; es decir, a traducir avances cientificos en
productos y procesos que respondan a las necesidades del mercado, la socie-
dad y el medioambiente *.Y, en este contexto, se observa que muchas empre-
sas son incapaces de acometer su [+D+i en solitario. Es mds, en las dltimas
décadas, la mayor complejidad, los riesgos y los costes de la innovacién han
provocado que la cooperacidn con otras entidades (sean universidades, cen-
tros de investigacion, administraciones u otras empresas) haya ido reempla-
zando al tradicional sistema de gestién de la [+D+i tinicamente con medios
propios . Podria decirse, pues, que el potencial innovador de las empresas
estd hoy dia, mas que nunca, condicionado por su entorno; es decir, por las
entidades con quienes cooperan y por el conjunto de factores que lo incenti-
van o lo lastran. Nos estariamos refiriendo a lo que los autores denominan
«Sistema de I+D+i» 6.

2. EL SISTEMA DE I+D+i Y SUS INTEGRANTES

Como acabamos de apuntar, el Sistema de I+D+i existente en un de-
terminado territorio condiciona el potencial innovador de las empresas

3 La innovacién de producto se corresponderia con la introduccién de un bien o un servicio, nuevo
o mejorado, en cuanto a sus caracteristicas o en cuanto al uso al que vaya a destinarse (podria tratarse de
las caracteristicas técnicas, de los componentes y materiales, de la informacién integrada, de la facilidad
de uso). La innovacién de proceso, en cambio, se corresponderia con la introduccién de un proceso de
produccién o de distribucién nuevo o significativamente mejorado.

4 Muchos autores han analizado el papel que juega la I+D+i como factor de desarrollo. Entre los
espafloles, MORGADES MANONELLES, J. A., (AAVYV, 2000) o BotaNa AGRA M., (AAVY, 2012). Entre los
autores extranjeros, GIBBONS, LIMOGES, NOWOTNY y otros (1994), Dosi, LLERENA y LABINI, (RP) o LE-
YDESDORFF L., (AAVY, 2012).

5> Entre los autores espafioles que han destacado el papel de la cooperacién con otras entidades como
mecanismo para impulsar la [+D+i, BARAJAS y HUERGO, (2006), MORA VALENTIN, E. M., (2002), Bayo-
NA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (1999) 0 MONTORO, MORA VALENTIN y ORTIZ DE URBINA,
(REDEE). Entre los extranjeros, BROD y SHIVAKUMAR, (CJE), CALOGHIROU, HONDROYIANIS y VONOR-
TAS, (MDE), BELDERBOS, CARREE, DIEDEREN, LOKSHIN y VEUGELERS, (1J10), KASTELLI, CALOGHIROU y
IoANNIDES, (IITM), MAJEWSKY, S. E., (2004), ASCHHOFF y SCHMIDT, (RIO), M10TTI Yy SACHWALD, (RP)
0 HAGENDOORN, LINK y VONORTAS (RP).

¢ Para explicar en qué consiste el Sistema de I+D+i seguiremos a la fundacién Cotec, cuando
hace referencia a los Sistemas de Innovacién. Cotec es una organizacién privada sin dnimo de lu-
cro, constituida en 1992, cuya misién es promover la innovacién como motor de desarrollo econé-
mico y social. Cuenta con cerca de 90 patronos, entre empresas privadas y administraciones regio-
nales y locales.
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que en €l operan’. Un andlisis de nuestro Sistema de I+D+i nos posibili-
tard conocer quiénes son sus integrantes y como interactian con las em-
presas para crear y explotar ideas destinadas a convertirse en nuevos pro-
ductos y procesos ®.

2.1 Administraciones

Actualmente, las administraciones de todos los paises avanzados apo-
yan activamente los procesos de [+D+i. Este apoyo se concreta en una serie
de politicas y actuaciones que afectan a todas las etapas de creacion, difu-
sién y uso del conocimiento. La ciencia, la tecnologia y su utilizacién por
el tejido productivo son objeto de muy variadas acciones por parte de las
diversas administraciones. Entre ellas, destacan las destinadas a definir las
prioridades de politica cientifica y tecnoldgica, a ordenar el sistema publico
de I+D, a reducir el coste de las actividades de I+D+i (a través de incentivos
fiscales, subvenciones o créditos blandos) y a regular sus aspectos técnicos
(calidad, seguridad, o normalizacién) y juridicos (propiedad industrial o
competencia) °. Al hablar de las administraciones que forman parte de nues-
tro Sistema de [+D+i, debemos mencionar la administracién europea, la
estatal y la autondmica.

La administracién europea ha venido desempefiando un papel clave en el
fomento de la I+D+i. La idea de que la colaboracién en este campo debia ser
parte integrante del proyecto de una Europa unida surgié a mediados de los
afios setenta. Sin embargo, no fue hasta 1987 cuando pasé formalmente a ser
una de las politicas comunes de la Unién Europea '°.

7 Cuando Cotec describi6 los Sistemas de Innovacion, se inspiré en las teorias de expertos como
Freeman, Lundvall y Nelson. Para un andlisis mds profundo, pueden verse FREEMAN, C., (JE), LUND-
VALL, B., (1992) y NELSON, R., (1993). Para un enfoque més reciente, GUTIERREZ, HEUS, BUESA y
BauMmET, (EP).

8 Sobre el Sistema espafiol de I+D+i, véase Cotec (1998). En 1998, Cotec publicé su Libro Blanco
de la Innovacion en Esparia. En €l analizaba nuestro Sistema de I+D+i y formulaba una serie de recomen-
daciones para optimizar su funcionamiento. Pese a los mds de veinte afios transcurridos, muchas de sus
conclusiones son todavia vélidas. Entre los autores que han estudiado esta materia, BUESA BLANCO, M.,
(RE) o LINDE PANIAGUA, A., (AAVY, 2013).

° Para un estudio en detalle del papel de las administraciones publicas en nuestro Sistema de I+D+i,
véanse FERNANDEZ GONZALEZ, F. J., (2002) o JAUMANDREU, J., (2000).

10 En 1987 entra en vigor el Acta Unica Europea, una de las mds relevantes modificaciones de los
tratados fundacionales de las entonces llamadas Comunidades Europeas. Con ella, la colaboracién euro-
pea en materia de I+D+i experimenta un cambio cualitativo, al incorporar al texto normativo un Titulo VI
denominado «Investigacién y Desarrollo Tecnolégico». Las ulteriores reformas de los tratados (Maastri-
cht en 1993, Amsterdam en 1999, Niza en 2003 y Lisboa en 2009) consolidan e intensifican la idea de
una Politica Comtn de 1+D+i para la Unién Europea. Entre los autores espafioles que abordan el tema,
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El instrumento fundamental de la politica de ciencia, tecnologia e innova-
cién de la UE es el Programa Marco de [+D+i. Esta norma, adoptada por el
Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comision, establece las li-
neas de investigacion prioritarias para la Unién Europea, los fondos destinados
a cada una de ellas, y los mecanismos para que dichos fondos lleguen a los
potenciales beneficiarios (empresas, centros de investigacion, universidades...) !'.
El vigente Programa Marco se denomina Horizonte Europa y es el mds ambi-
cioso de los adoptados hasta la fecha, pues estd dotado con casi cien mil millo-
nes de euros para el periodo 2021-2027 >,

Pero no es la financiacion directa, a través del Programa Marco, la tinica
via seguida por la UE para estimular actividades de I+D+i. También lo hace
canalizando fondos europeos a través de las administraciones de los Estados
miembro (mediante los fondos estructurales, destinados a alcanzar una mayor
cohesidn econémica y social entre los territorios de la UE). En este caso, serd
la administracion estatal (o regional) quien se encargue de definir y gestionar
los mecanismos para que dichos fondos lleguen a los beneficiarios finales 3.

Es mads, la Unién Europea no se limita a destinar fondos al fomento de la
[+D+i. Desde hace afios viene asimismo diseflando estrategias comunes. Un
ejemplo es el documento Europa 2020, adoptado por la Comisién Europea con
objeto de reorientar la estrategia de crecimiento en Europa para hacerlo mas in-
teligente, sostenible e integrador. Asi, uno de sus cinco objetivos es destinar a
actividades de [+D+i el 3% del PIB, y una de sus siete iniciativas emblemadticas
se denomina Uni6n por la Innovacién . El informe Proyecto Europa 2030 inci-
de en esta linea y en la importancia de reforzar la politica comiin de I+D+i 1°.

CALONGE VELAZQUEZ, A., (REE) y (AAVYV, 2002), MoLINA DEL Pozo, C. (AAVYV, 2013) o MuNoz
Ruiz y VILA CosTa, (AAVYV, 2016). Entre los extranjeros, la reciente contribucion de BIEGUELBAUER y
WEBER, (AAVY, 2018).

' De este modo lo afirma FERNANDEZ GONZALEZ, F. J., (2002, pp. 70-78). También puede verse
Escorsa CASTELLS y VALLS PasoLa (2003, pp. 313-322).

12 «Reglamento 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa
Marco de Investigacién e Innovacion «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participacién y
difusién». DOUE L/170. 2021.

13" As{ lo manifiesta ORDONEZ SoLis, D., (2001).

14 Comisién Europea (2010). En Europa 2020 la Comisién se marca como uno de sus objetivos que
la Unién Europea alcance un crecimiento inteligente (a través del desarrollo del conocimiento y de la in-
novacion), sostenible (basado en una economia més verde, mas eficaz en la gestion de los recursos y mas
competitiva) e integrador (orientado a lograr un alto nivel de empleo y a reforzar la cohesion social y te-
rritorial). Con la iniciativa emblemadtica Unién por Innovacién, por su parte, la Comisién pretende optimi-
zar la financiacion de la I+D+i y facilitar que las ideas novedosas lleguen a convertirse en productos y
servicios que generen crecimiento y empleo de calidad

15 En dicho informe un grupo de reflexién, formado por personalidades independientes, plantea al
Consejo Europeo un listado de retos y oportunidades para el futuro de la UE en 2030. Entre ellos, en ma-
teria de ciencia, tecnologia e innovacion.
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Por lo que respecta a la administracion estatal '°, hasta la segunda mitad
de los afios ochenta, el gobierno espafiol no abordé de forma sistematica la
definicion y el desarrollo de politicas ptblicas de apoyo a la ciencia y la tecno-
logia!”. De hecho, es en 1986, con la publicacion de la ley de la ciencia ¥,
cuando se crea la Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT)
y se sientan las bases para la adopcion del primer Plan Nacional de [+D, en
1988, y de los demds que le sucedieron. Sin embargo, durante esos primeros
aflos, la administracién estatal carecié de un enfoque global de fomento de
la I+D+i, que cubriese desde la generacion de las ideas hasta su incorporacion
al mercado en forma de nuevos productos y procesos '°. También se eché en
falta la existencia de un organismo administrativo de maximo nivel politico,
con competencias para gestionar y coordinar eficazmente todas las actuacio-
nes estatales en la materia.

La puesta en marcha en 1997 de la Oficina de Ciencia y Tecnologia
(OCYT) supuso un cambio de tendencia; cambio que se consolidé en el
afio 2000 con la creacion de un Ministerio de Ciencia y Tecnologia, con
competencias hasta entonces repartidas entre varios ministerios. En un inten-
to de abarcar el proceso de [+D+i en su totalidad, la ley de la ciencia fue
reemplazada en 2011 por la ley de la ciencia, la tecnologia y la innovacién 2,
a la que acompand la ley de economia sostenible?!. Dos afios después, la
administracién adopt6 la Estrategia Espafiola de Ciencia, Tecnologia e Inno-
vacion 2013-2020, que se ha venido implementando a través de los Planes
Nacionales de Investigacion Cientifica y Técnica y de Innovacion. Hoy en
dia, el marco estatal de referencia en materia de [+D+i es la Estrategia Espa-

16 Para un estudio en profundidad del modo en que la administraci6n estatal espafiola ha ve-

nido impulsando la I+D+i, véase FERNANDEZ GONZALEZ, F. J., (2002, pp. 44-48, 78-93, 139-141
y 156-159).

17" Con veinte afios de retraso respecto a los otros paises occidentales, retraso que todavia puede
apreciarse en nuestros dfas. Una simple comparacion entre el porcentaje del PIB que Espaiia y el promedio
de los paises de la UE dedican a la I+D (el 1,20% y el 2,07%, respectivamente) puede servir de ejemplo.
En este sentido, véase Cotec (2019, p.11).

18 «Ley 13/1986 de fomento y coordinacién general de la investigacién cientifica y técnica», BOE
n.° 93, 1986.

19" Véase, por ejemplo, Cotec (1998, p. 24) donde ya se ponia de relieve esta carencia, al tiempo que
se proponia la creacién de un Plan de Innovacion en el que se recogiesen las lineas estratégicas del estado
en la materia. Cotec sugeria que el Plan de Innovacién se desarrollase mediante programas que contem-
plasen todo el proceso de I+D+i, desde la creacién del conocimiento hasta la absorcién de la tecnologia
por el tejido empresarial.

20 «Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnologia y la innovacién», BOE n.° 131, 2011. Sobre esta norma
legal, véase CALONGE VELAZQUEZ, A., (AAVY, 2013).

2 «Ley 2/2011 de economia sostenible», BOE n.° 55, 2011.
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fola de Ciencia, Tecnologia e Innovacién 2021-2027 2?2, coordinada por el
Ministerio de Ciencia e Innovacién ».

Por otro lado, en 2014 un panel de expertos internacionales evalu6 las
politicas de I+D+i en Espafia. En sus conclusiones, el panel defendi6 la conve-
niencia de reformar el modelo de gestion de los fondos publicos, para separar
las funciones de definicioén y coordinacién de las politicas de I+D (por un lado)
y las de financiacion de actividades de I+D (por otro) **. Fruto de ese informe,
en 2015 se puso en marcha la Agencia Estatal de Investigacién *, como instru-
mento especifico para gestionar los fondos estatales en la materia. Esta agencia
busca garantizar la rendicién de cuentas, mejorar el seguimiento de las actua-
ciones, racionalizar la gestién de los fondos disponibles, reducir las cargas
administrativas y simplificar y estandarizar los procedimientos.

También las administraciones autonémicas prestan cada dia mds atencidén
al fomento de la I+D+i . De hecho, puesto que la Constitucion Espafiola dis-
pone que los gobiernos autondémicos pueden asumir competencias en la mate-
ria, asi lo han hecho muchos de ellos ?’.

22 Disefiada para una mejor coordinacién de la planificacion y programacion estatal y autonémica y
para facilitar la articulacién de nuestra politica de [+D+I con el Programa Marco de ciencia e innovacién
de la UE, Horizonte Europa (2021-2027). Sus principales objetivos son reforzar la colaboracién ptblico-
privada, favorecer la transferencia de conocimiento, mejorar la situacién del personal investigador y de las
instituciones, potenciar la capacidad de Espafia para atraer, recuperar y retener talento o garantizar la
aplicacién del principio de igualdad real entre mujeres y hombres en la I+D+i. Con su puesta en marcha
se prevé duplicar la suma de inversiones publica y privada, hasta alcanzar la media europea en 2027 (des-
de el 1,24% del PIB en inversion en I+D+i registrado en 2018, hasta el 2,12% en 2027). Fuente: Ministerio
de Ciencia e Innovacion.

2 Otras obras que abordan las actuaciones llevadas a cabo por la administracién estatal para estimu-
lar el Sistema espaifiol de I+D+i, son JAUMANDREU, J., (2000), ESCORSA CASTELLS y VALLS PAsOLA,
(2003, pp. 297-308) y REVILLA GUTIERREZ, E., (2001, pp. 20-22).

2 ERAC (2014) «Peer review of the Spanish research and innovation system».

% «Real Decreto 1067/2015 por el que se crea la Agencia Estatal de Investigacién», BOE n.° 285,
2015. Segtin el texto, este nuevo modelo de gestién ha de permitir una mejora sustantiva en la planifica-
cién de las actuaciones, asi como dotar a las convocatorias de la estabilidad que requieren las actividades
de investigacion.

% Para un estudio detallado de c6mo las diferentes administraciones autonémicas impulsan la [+D+i,
véase FERNANDEZ GONZALEZ, F. J., (2002, pp. 48-70, 93-173, 141-142 y 159-183).

27 A titulo de ejemplo, y por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, los articulos 49 y 52 del
Estatuto de Autonomia delimitan las competencias del gobierno valenciano en este campo. Segin el ar-
ticulo 49.1, la Generalitat Valenciana tiene competencias en materia de fomento y desarrollo de la I+D+i,
en el marco de su politica cientifica y tecnoldgica. El articulo 52.3, por su parte, atribuye a la Generalitat
el impulso del sistema valenciano de ciencia, tecnologia y empresa, promoviendo la articulacién y coope-
racion entre universidades, centros publicos de investigacion, red de institutos tecnolégicos de la Comuni-
dad Valenciana y otros agentes publicos y privados en el dmbito de la I+D+i. Con base en el Estatuto de
Autonomia, las Cortes Valencianas aprobaron en 1997 su ley de la ciencia, cuerpo normativo que sirvi6 de
base para la adopcidn de los primeros Planes Valencianos de Investigacién Cientifica y Desarrollo Tecno-
16gico. En 2009 se aprobd la ley de coordinacion del Sistema valenciano de I+D+i, que dio lugar a los
Planes Generales Estratégicos de Ciencia y Tecnologia de la Comunidad Valenciana, instrumento que
contempla las actuaciones de fomento y coordinacién asumidas por el gobierno autonémico en este cam-
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2.2 Sistema publico de I+D

Consideramos sistema publico de I+D al conjunto de instituciones y or-
ganismos de titularidad publica que en Espafia se dedican a la generacion de
conocimiento cientifico y tecnoldgico que pueda ser aplicado por el tejido em-
presarial, lo que engloba a las universidades y a los organismos publicos de
investigacién (OPI). El sistema publico de I+D, por ser generador de conoci-
mientos cientificos y por su labor casi exclusiva en la formacién de investiga-
dores, tiene un importantisimo papel en el Sistema de I+D+i 8. Para evaluar si
un sistema publico de [+D es realmente ttil, habra que prestar atencién no solo
a la calidad de la ciencia y tecnologia que desarrolla, sino también a su articu-
lacién con el tejido empresarial ».

En Espaifia, la evolucion del sistema publico de I+D tiene un punto de
inflexion en los afios ochenta, al adoptarse en 1983 la ley de reforma universi-
taria y en 1986 la ley de la ciencia *.

Tradicionalmente la universidad espafiola podia considerarse, sobre
todo, un centro de formacidén superior, con una actividad de I+D mads bien
escasa. No es hasta finales de los afios sesenta cuando comienzan a organi-
zarse grupos de investigacion en las universidades, inicidndose un proceso
que culmina con la publicacion en 1983 de la ley de reforma universitaria *'.
Al sentar las bases de una cultura de colaboracién casi inexistente hasta
entonces, dicha norma permitié también un progresivo acercamiento entre

po. En cuanto a los organismos con competencias en la materia, cabe destacar la creacién en 2017 de la
Agencia Valenciana de Innovacién. Ademas, en 2019 el gobierno autonémico se doté de una Conselleria
de Innovacién, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, destinada a coordinar todas las actuaciones
valencianas en materia de [+D+i.

28 Para un estudio del tema, véase SEBASTIAN y Ramos, (2011). Los autores analizan fortalezas y
debilidades del sistema publico de I+D en Espafia y sugieren cambios para optimizarlo. También puede
consultarse MONTEJO, ESCRIBANO y ESTEBAN, (1999) 0 VARGAS VASSEROT y otros, (AAVY, 2012).

2 Sobre este particular, Cotec (1998 y 2007) donde se analizan las relaciones entre el sistema publi-
co de I+D y los otros agentes del Sistema espaifiol de I+D+i.

30 Segin se desprende del predambulo de la ley de la ciencia, ya citada, su objetivo es suprimir las
barreras entre investigacion bdsica y aplicada, potenciar el rol investigador de las universidades, y coordi-
nar los centros de I+D dependientes de cada ministerio.

31 «Ley orgdnica 11/1983 de reforma universitaria», BOE n.° 209, 1983. La LRU consolidé el cam-
bio de modelo en la universidad espafiola, cuya gestacién se habia iniciado en la década anterior a su
promulgacién. Y permiti6 la transicién del centro de formacion a la universidad investigadora, que pasaba
a regirse por criterios de calidad cientifica y a estar organizada mediante departamentos independientes,
con incentivos econémicos para realizar I+D bajo contrato con el sector privado. En 2001 fue remplazada
por la «Ley organica 6/2001 de universidades», BOE n.° 307, 2001. La LOU reforz6 el papel de las uni-
versidades como transmisoras de conocimientos a la sociedad, para que los resultados de su investigacién
puedan transformarse en bienes y productos de utilidad, creando oportunidades que ayuden al desarrollo
de su entorno. La LOU fue modificada por la «Ley organica 4/2007 por la que se modifica la ley organica
de universidades», BOE n.° 89, 2007.
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la capacidad cientifica de las universidades y las necesidades tecnoldgicas
de las empresas. Sin embargo, a dia de hoy esta tendencia dista mucho de
estar consolidada. En efecto, pese a que la calidad de la investigacién desa-
rrollada por las universidades espafiolas es competitiva a escala internacio-
nal, sus resultados son poco aprovechados todavia por las empresas *2. En la
actualidad, la gran mayoria de universidades espafiolas se agrupa en torno a
CRUE, asociacion sin dnimo de lucro formada por mds de setenta de esas
entidades *°.

Los organismos publicos de investigacion, por su parte, son entes publi-
cos generadores de [+D que, a diferencia de las universidades, no desempefan
actividades de ensefianza superior reglada . Existen OPI de dmbito sectorial,
especializados en cierto tipo de tecnologias o sectores de aplicacion (CIEMAT,
IAC, IEO, IGME o INIA). Otros, por el contrario, son pluridisciplinares y su
actividad abarca un amplio espectro de campos. El maximo exponente de estos
dltimos es CSIC, que agrupa a un centenar de organismos investigadores re-
partidos por toda Espafia, da empleo a més de diez mil personas y es la séptima
institucion puablica del mundo dedicada a la investigacién **. En 2007 CSIC fue
transformado en agencia para funcionar con mayor agilidad y autonomia*®.
Los OPI han experimentado cambios significativos a raiz de que la ley de la
ciencia les atribuyera un papel central para la implantacion de las politicas
publicas de [+D. Y, todavia en mayor medida, desde que en 2011 la nueva ley
de la ciencia introdujese cambios en su régimen juridico para optimizar sus
relaciones con el tejido productivo, con las universidades y con su propio per-
sonal investigador’.

32 Para un andlisis critico sobre el tema, HERNANDEZ ARMENTEROS y PEREZ GARCIA, (2011).

3 CRUE Universidades Espafiolas es el principal interlocutor de las universidades con el gobierno
central y desempefia un papel fundamental en los desarrollos normativos que afectan a la educacién supe-
rior de nuestro pais. También promueve iniciativas de distinto tipo con el fin de fomentar las relaciones con
el tejido productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, y la
puesta en valor de la universidad espafiola. Fuente: CRUE.

3 Segin la ley de la ciencia, la tecnologia y la innovacidn, ya citada, son Organismos Puiblicos de
Investigacion de la administracion general del estado los creados para la ejecucién directa de actividades
de investigacion cientifica y técnica, de prestacion de servicios tecnoldgicos y de aquellas otras actividades
de cardcter complementario, necesarias para el progreso cientifico y tecnoldgico de la sociedad, que les
sean atribuidas por la ley o por sus normas de creacion y funcionamiento.

3 Entre los autores que recientemente han analizado el papel de los OPI (en particular, del CSIC) en
el Sistema espafiol de I+D+i, VALMASEDA ANDIA y ALBIZU GALLASTEGUIL, (REDC).

% «Real Decreto 1730/2007 por el que se crea la agencia estatal consejo superior de investigaciones
cientificas», BOE n.° 12, 2007.

3 Ley de la ciencia, la tecnologia y la innovacidn, ya citada. Sobre las modificaciones introducidas
por esta nueva ley de la ciencia en la relacion entre los OPI y su personal investigador, puede verse No-
GUEIRA FERREIRO, L. (RLDS), SERRANO ARGUELLO, N. (AAVY, 2013) 0 SOUVIRON MORENILLA, JM.
(AAVY, 2013).
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2.3 Empresas

La I+D+i implica la conversién de conocimiento cientifico en produc-
tos y procesos nuevos, 0 mejorados, para su introducciéon con éxito en el
mercado. Puede decirse que la [+D+i esté en el niicleo del espiritu empresa-
rial *8, Asi, toda nueva industria nace de una actuacién innovadora. Después,
para sobrevivir y crecer, esta deberd innovar de modo permanente **. En mer-
cados abiertos, regidos por la libre competencia, la innovacién es un recurso
competitivo imprescindible.

La complejidad del proceso de I+D+i hace que no todas las industrias
lo gestionen del mismo modo. Como mads adelante veremos en detalle, unas
desarrollan internamente la tecnologia que necesitan, mientras que otras la
adquieren de terceros o la desarrollan conjuntamente con ellos. Es més, unas
orientan su [+D+i a crear nuevos productos, mientras otras lo dirigen a me-
jorar sus procesos productivos. Es por eso relativamente complicado expo-
ner con total certidumbre el panorama innovador de las empresas en Espafia.
De todos modos, hay bastante consenso sobre el hecho de que el poco es-
fuerzo tecnoldgico empresarial viene siendo una de las debilidades del Sis-
tema espaifiol de I+D+i (en todo el territorio, aunque las diferencias entre
regiones son notables). Otros problemas detectados son el reducido tamaiio
de las empresas y la baja capacidad de absorcién de conocimientos por el
tejido productivo (sobre todo, por las PYME). Ademas, las barreras a la mo-
vilidad de investigadores entre el sector publico y el empresarial limitan el
desarrollo de nuevas formas de colaboracion publico-privada y de iniciativas
de emprendimiento surgidas en el sector publico. Por dltimo, y no menos
importante, es todavia escaso el nimero de investigadores que trabajan en
las industrias espafiolas .

3 Consideramos que la I+D+i es un fenémeno fundamentalmente empresarial: otros agentes pueden
facilitar o catalizar el proceso, pero solo las empresas innovan. En la misma linea, Cotec (1998). Sobre la
relacién entre competitividad empresarial y actividades de I+D+i, véase el reciente estudio de MORAES,
Bugsa, HEus y BAuMERT, (CIE).

% Para un andlisis detallado del conjunto de aspectos relacionados con el [+D+i en la empresa, véa-
se Escorsa CASTELLS y VALLS PasoLa, (2003).

40" Entre los autores que han analizado en papel de las empresas en el sistema espaiiol de I[+D+i,
véase REVILLA GUTIERREZ, E., (2001, pp. 25-26) o MONTEJO, ESCRIBANO y ESTEBAN, (1999,
pp. 79-118). Otra contribucién, mas reciente, es la de GALASO, P., (EST). En su articulo, el autor afirma
que las empresas representan el eslabén mas débil de nuestro Sistema de [+D+i. Algunas de las razones
que esgrime son la escasa cultura y tradicién innovadora de las empresas espafiolas, el bajo nivel edu-
cativo de sus trabajadores, la insuficiente cooperacién empresarial en I+D+i y los exiguos niveles de
creaciéon de empresas de base tecnoldgica. Sobre este ultimo tipo de empresas, véase, por ejemplo,
VARGAS VASSEROT, C., (RDM).
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2.4 Infraestructuras de apoyo

Infraestructuras de apoyo a la I+D+i son entidades, de muy diversa titu-
laridad y forma juridica, concebidas para facilitar la actividad innovadora en
las empresas. Para ello, les proporcionan informacién, medios materiales y
humanos, soluciones a sus problemas técnicos y de gestion, y todo un abanico
de servicios vinculados a la I+D+i *!.

Estas organizaciones son un poderoso instrumento de articulacién del
Sistema de I+D+i, al situarse como interfaces entre las empresas (por un lado)
y las administraciones y los organismos publicos dedicados a las investigacion
cientifica y tecnoldgica (por otro). Ademads, son particularmente importantes
en el caso de las PYME, ya que estas tienen mayores dificultades para acceder
a la informacion, a los recursos humanos y a las instalaciones que necesitarian
para ejecutar procesos de I+D+i por si solas **. Entre los diversos tipos de in-
fraestructuras incluidas en este concepto, destacamos las agencias de fomento
de la innovacion, los centros tecnolégicos, los centros europeos de empresas
innovadoras y otros viveros de empresas, las oficinas de transferencia de los
resultados de la investigacion, las fundaciones universidad-empresa y los par-
ques cientificos y tecnoldgicos. A continuacién, hablaremos brevemente de
cada una de estas entidades.

A la hora de implementar sus politicas de I1+D+i, las administraciones
suelen recurrir a agencias de fomento de la innovacion. Bajo diferentes formas
juridicas, pero siempre con titularidad mayoritariamente publica, estas
entidades desempefian una variada gama de actividades, como concesion de
subvenciones a iniciativas innovadoras, informacidn o asesoramiento. En 1977,
la administracién espafiola puso en marcha el Centro para el Desarrollo
Tecnoldgico Industrial (entidad puiblica empresarial, ahora dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovacidn), con el propésito de estimular la [+D+i en
las empresas espafiolas **. Desde 2015, la labor del CDTI se complementa con

4l Para una visién comparativa del papel que desempefian estas infraestructuras de apoyo en los
Sistemas nacionales de I+D+i de otros paises, véase Cotec (2003), documento en el que analiza las in-
fraestructuras de provisioén de tecnologia a las empresas.

4 Asi lo afirma REVILLA GUTIERREZ, E., (2001). Segtin el autor, el protagonismo en la creacién
de infraestructuras de apoyo a la [+D+i ha correspondido fundamentalmente a las administraciones
autondmicas, que con frecuencia han recurrido a la ellas como uno de sus instrumentos de apoyo a la
modernizacion del tejido productivo regional y como una forma mas de manifestacién de sus politicas
industriales.

4 El CDTI lleva a cabo una gran diversidad de actividades en beneficio de las empresas: evalua-
cion técnico-econdmica y concesion de ayudas publicas a la innovacién mediante subvenciones o ayu-
das parcialmente reembolsables a proyectos empresariales de I+D+i, gestién y promocién de la partici-
pacidn espafiola en programas internacionales de cooperacion tecnoldgica, o apoyo a la transferencia
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la que lleva a cabo la Agencia Estatal de Investigacion, a la que ya nos hemos
referido. La mayoria de gobiernos autonémicos han creado también este tipo
de organismos para estimular la [+D+i empresarial en sus territorios. Sirvan de
ejemplo la SPRI vasca, el IDEA andaluz, la ACCIO catalana o el IVACE
valenciano *.

Los centros tecnoldgicos son entidades de naturaleza privada y sin dnimo
de lucro. La presencia empresarial en sus 6rganos de gobierno ha de ser mayo-
ritaria, lo que limita su control por parte de las administraciones publicas.
Disponen de recursos humanos y materiales propios, con los que realizan acti-
vidades destinadas a generar conocimiento tecnoldgico para el tejido empresa-
rial, asi como a facilitar su explotacién*. Aunque su regulacion originaria es
de 1997, algunos de ellos ya operaban antes como asociaciones de investiga-
cién. En 2008 se modificé su régimen juridico para, entre otros objetivos, es-
tablecer una distincion entre los centros tecnolégicos puros (organismos que
realizan actividades de 1+D) y los centros de apoyo a la innovacién tecnoldgi-
ca (que se limitan a intermediar entre empresas y organismos generadores de
conocimiento)*. En Espafia hay mds de un centenar de centros tecnolégicos
repartidos por todo el territorio, de los que una treintena se agrupan en la Fe-
deracion Espafiola de Centros Tecnol6gicos *'.

Los centros europeos de empresas innovadoras tienen su origen en 1984,
cuando la Comisién Europea lanzé un programa destinado a poner en marcha
viveros de empresas innovadoras. Los CEEI prestan soporte técnico para el

internacional de tecnologia empresarial y a la puesta en marcha y consolidacién de empresas de base
tecnolégica. Fuente: CDTI.

4 El IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) es un organismo de derecho pu-
blico dependiente de la Generalitat. Entre sus funciones destacamos la gestién de la politica industrial
valenciana o el apoyo a las empresas en materia de innovacién, emprendimiento, internacionalizacion y
captacion de inversiones. También promueve, gestiona y coordina infraestructuras industriales, de investi-
gacion, desarrollo e innovacién, parques e institutos cientificos y tecnoldgicos, asi como centros empresa-
riales de desarrollo e innovacion tecnoldgica. Fuente: IVACE.

45 Sobre el papel que desempefian los centros tecnoldgicos en el Sistema espafiol de [+D+i, véa-
se RUBIRALTA, M., (2003, pp. 66-58). Para un estudio méds pormenorizado, SANTAMAR{A, L., (2001).
Otros autores que han tratado el tema son CALLEJON, BARGE y LOPEZ, (EI), GRACIA y SEGURA, (EI) o
BARGE, NUNEZ y MoDREGO, (IEEF). Para una comparativa con modelos similares en Europa, véase
MAs VERDU, F., (IR).

4 «Real decreto 2093/2008 por el que regula los centros tecnolégicos y los centros de apoyo a la
innovacién tecnolégica», BOE n.° 20, 2008.

47 En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay 11 centros tecnolégicos y se agrupan en la Red de
Institutos Tecnoldgicos (REDIT). De los once, los hay de caracter sectorial, como AITEX (Instituto Tec-
nolégico Textil) en Alcoy, AIJU (Instituto Tecnolégico de Producto infantil y de Ocio) en Ibi, INESCOP
(Instituto Tecnolégico del Calzado) en Elda, e ITC (Instituto de Tecnologia Cerdmica) en Castellén. Tam-
bién los hay de tipo interdisciplinar, como ITENE (Instituto Tecnolégico del Embalaje, Transporte y Lo-
gistica), IBV (Instituto de Biomecdnica de Valencia) o ITE (Instituto Tecnolégico de la Energia), todos
ellos ubicados en Valencia. Fuente: REDIT.
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lanzamiento de la empresa, estudian la viabilidad del proyecto empresarial y
los recursos econémicos externos necesarios y proporcionan servicios e in-
fraestructuras bdsicas para iniciar la actividad. En Espafia hay ya mds de trein-
ta CEEI, agrupados en la Asociacion Nacional de CEEI espafioles (ANCES).
Hay que sefialar, sin embargo, que a los CEEI se les han unido hoy en dia otros
tipos de viveros de empresas, tanto piblicos como privados. Pese a las diferen-
cias entre ellos, todos persiguen estimular iniciativas empresariales de caracter
innovador, ofreciéndoles espacio para desarrollar su actividad y asesoramiento
para la puesta en marcha del negocio*®.

Las fundaciones universidad-empresa son organizaciones sin dnimo de
lucro, creadas en su dia por las universidades y las cimaras de comercio con la
finalidad de estrechar las relaciones entre el colectivo universitario y empresa-
rial. Hay en Espaia una treintena de dichas entidades, agrupadas en la Red de
Fundaciones Universidad Empresa. Tienen presencia en todo el territorio y dos
de sus lineas de trabajo mas conocidas son la formacién de posgrado y las
précticas formativas en empresas.

Los parques tecnoldgicos surgieron en Espafia en los afios ochenta con el
propésito de atraer la implantacién de empresas tecnolégicamente innovadoras.
Se trata de proyectos de dimensiones medias o grandes, no necesariamente vin-
culados a una universidad, orientados a la instalacién de empresas tecnoldgicas
y que, con ciertas limitaciones, pueden albergar actividades productivas. En lo
que respecta a su oferta de suelo, suele estar sin edificar, aunque dotado de
equipamientos avanzados. Una variante son los parques cientificos, dedicados
fundamentalmente a impulsar y consolidar la creaciéon de empresas nacidas en
una universidad o atraidas por la capacidad tecnoldgica de dicha universidad.
Por lo general, se trata de proyectos de dimensiones medias o pequeias, desa-
rrollados por la propia universidad, enfocados a la generacién de nuevas empre-
sas (en muchos casos, spin-off universitarios *°), y con una oferta comercial mas
centrada en la venta y alquiler de espacio de oficina ya equipado .

El dltimo grupo de infraestructuras de soporte a la innovacién al que va-
mos a hacer referencia es el formado por las oficinas de transferencia de los

4 Sobre el tema, véase RUBIRALTA, M., (2003, pp. 68-78), cuando se refiere a las incubadoras de
empresas. Otros trabajos que analizan el papel de los viveros de empresas en el marco del Sistema espaiiol
de I+D+i son VAQUERO y FERREIRO SEOANE, (RER) 0 BLANCO GIMENEZ, F. J., (2012).

4 Para un estudio sobre esta modalidad de empresas, véase, por ejemplo, VARGAS VASSEROT, C.,
(RDM).

50" Asi lo afirman FONT y ONDATEGUI, (2000). Otros estudios sobre el papel de estos parques en el
Sistema espafiol de I+D+i son ROMERA LuBias, F., (EI), MONTORO, MORA y ORrTIZ DE URBINA, (REDEE),
JIMENEZ LUQUE y TEBA FERNANDEZ, (EI), VAZQUEZ URRIAGO, MODREGO Rico y BARGE GIL, (RE) o
OnDATEGUL, J. C, (EI).
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resultados de la investigacion. Las OTRI surgieron en 1988 para propiciar la
transferencia de tecnologia desde los centros generadores de conocimiento al
tejido empresarial, por lo que pueden considerarse nexos de unién entre oferta
y demanda de tecnologia. Asi, dan a conocer a las empresas los beneficios eco-
némicos que pueden derivarse de la oferta cientifica de las universidades y or-
ganismos de investigacion y, en sentido inverso, mantienen a los investigadores
informados de las necesidades tecnoldgicas del empresariado '

2.5 Otros factores

Ademés de los actores descritos en los apartados anteriores, otra serie de
factores en el entorno de las empresas influyen también en sus procesos de [+D+i.
En este trabajo nos referiremos a dos de ellos: los mecanismos privados de finan-
ciacion empresarial y el grado de formacidn del capital humano en las empresas.

Las peculiaridades del proceso de I+D+i hacen que las entidades financie-
ras clasicas y los mercados bursétiles tradicionales no sean los instrumentos
mas adecuados para su financiacién 3. Por ello surge la necesidad de contar con
otros tipos de instituciones privadas, especializadas en la financiacién de
la [+D+i. Un ejemplo serian las entidades de capital riesgo. Estos organismos
financian proyectos innovadores a través de la toma de participacion (temporal
y minoritaria) en el capital social de empresas. A diferencia del endeudamiento
bancario tradicional, la rentabilidad y el reembolso de los recursos aportados
por la entidad de capital riesgo dependeran del éxito del proyecto empresarial
del que aquella se ha convertido en participe *>*. Por lo que respecta a la finan-
ciacion de empresas innovadoras a través del acceso al mercado de valores, hay

1" Las OTRI fueron concebidas dentro del I Plan Nacional de I+D 1988-1991 como instrumento ca-
talizador de las relaciones entre universidades y empresas. En los OPI y universidades espafiolas, las OTRI
tienen por misién apoyar y promover la transferencia de conocimiento a las empresas y otros agentes so-
cioeconémicos. En 1996 se amplia el concepto de OTRI al permitir que otras entidades del sistema nacional
de I+D+i se doten de oficinas de este tipo, como seria el caso de los centros tecnoldgicos, las asociaciones
empresariales y las fundaciones con actividad en gestién y transferencia de 1+D. Fuente: Red OTRI. Entre
los trabajos que analizan el papel que desempeifian las OTRI en el Sistema espafiol de [+D+i, véase CASTRO,
CORTES, NICOLAS y COSTA LEJA, (2005) 0 RUBIRALTA, M., (2003, pp. 57-64).

52 Para un conocimiento mds completo de los medios privados de financiacién de la [+D+i, véase
MONTEJO, ESCRIBANO y ESTEBAN, (1999, pp. 77-135).

33 Existe una variada tipologia de actores del capital riesgo, como las sociedades de capital riesgo
(SCR), los fondos de capital riesgo (FCR), las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo (SGECR)
o los Business Angels. Cada uno, con su funcién y sus peculiaridades. Varios son los autores que han ana-
lizado la problemdtica del capital riesgo en Espafia. Entre ellos, RECONDO PORRUA, R., (2016), MARTI-
NEZ-ECHEVARRIA y ALVAREZ ROYO-VILLANOVA, (2012), ALVAREZ ARJIONA y ERrializ COTELO, (2010) o
TRIAS SAGNIER, M., (2006).
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que destacar la novedad que supuso la creacion en 2006 del Mercado Alternati-
vo Bursitil. De entre las ventajas del MAB, destacamos la notoriedad e imagen
que aportan a las empresas que cotizan en el mismo, el acceso a financiacion a
un coste mas reducido y la obtencién de fondos complementarios para estimu-
lar el crecimiento. De entre los inconvenientes, la pérdida de interés por parte
de los inversores por unas empresas que ya vivieron su «época dorada» durante
el periodo 2004-2007, la propia novedad de un mercado que precisa de un ma-
yor acercamiento a inversores menos conocedores del mismo y la existencia de
una serie de requisitos previos que, por el momento, estin al alcance de pocas
empresas>*. Conviene sefialar que, desde finales de 2020, el MAB ha pasado a
denominarse BME Growth.

En cuanto a la importancia del grado de formacién del capital humano
empresarial »°, estd fuera de toda duda que la cualificacion de la mano de obra
constituye una garantia para el dominio y la aplicacién de las nuevas tecnologias
que conducen a la innovacion y al desarrollo econdmico. Sin embargo, la situa-
cion en Espaiia es poco halagiiefia, ya que los desequilibrios endémicos en edu-
cacién persisten. A titulo de ejemplo, la tasa de abandono escolar prematuro si-
gue siendo muy elevada (la segunda méds alta de la UE). Asimismo, la estructura
de los niveles de formacién sigue estando polarizada en exceso, con elevadas
proporciones de personas muy bien formadas y de personas muy poco formadas,
pero con una reducida representacion de los niveles educativos intermedios. Una
anomalia que se traslada al entorno laboral, donde un tercio de los trabajadores
tienen un nivel educativo bajo, lo que supone un cuello de botella para imple-
mentar los resultados de la [+D+i. Es cierto que el gran ndmero de graduados
universitarios y el elevado porcentaje de los que se inclinan por dreas STEM
(ciencia, tecnologia, ingenieria y matematicas), podrian garantizar la disponibi-
lidad de lideres potenciales para la innovacién. Pero, desafortunadamente, el
mercado de trabajo espaiiol no estd en disposicién de absorberlos 3.

3 Asilo afirma SANCHEZ GALAN, J. R., (EF). Otros autores que han analizado en Espafia esta via de
financiacién son PALACIN SANCHEZ y JARA CORRALES, (CDE y RMBME), GIRALT SERRA ¥ GONZALEZ
NiETO, (PEE), SOLER VAZQUEZ-CANO y CARRO MEANO, (EF) 0 MARINO GARRIDO, T., (BEE). Para una
visién mds exhaustiva y reciente, SOLER MoOVILLA, M. A., (2015).

35 Al papel del capital humano en el Sistema de I+D+i se refiere REVILLA GUTIERREZ, E., (2001,
p- 29). Para el autor, el éxito del proceso de I+D+i depende en buena medida de la existencia de un capital
humano adecuado, y de su posterior incorporacién al mundo laboral. Incide, ademas, en que la existencia
de una oferta de recursos humanos, amplia y cualificada, determinard la asimilacion de nuevas tecnolo-
gias, de forma que se genera un vinculo directo entre la I+D+i, la formacién y la competitividad. Otros
autores que han estudiado el tema son Pizarro, REAL y DE LA RosA, (CEDE) o LO6PEZ, CERVANTES y
CANIBANO, (RMTAS).

% Asi lo afirma Cotec (2019), donde analiza también otros indicadores que reflejan la situacién ac-
tual del Sistema espafiol de I+D+i.
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3. RELEVANCIA DE LOS ASPECTOS JURIDICOS EN LA GESTION
DE LA I+D+i

Cuando los integrantes del Sistema de [+D+i interrelacionan (administra-
ciones, centros de investigacion, empresas, universidades, infraestructuras de
apoyo), los vinculos que se crean tienen implicaciones legales y suelen imple-
mentarse a través de instrumentos juridicos .

Para hacerse una idea real de la relevancia de los aspectos juridicos de
la I+D+i, basta ponerse en piel de cualquier industria que, para ganar cuotas
de mercado, recurre a un nuevo proveedor para que le suministre mejores
materias primas con las que optimizar los productos que fabrica. O de la uni-
versidad que, tras haber generado un conocimiento novedoso, pretende obte-
ner un rendimiento econdmico mediante su transferencia a un tercero. O del
centro de investigacion que recibe el encargo de perfeccionar el proceso pro-
ductivo de una empresa. O del consorcio de I+D+i que solicita una subven-
cién para que la administracion le ayude a reducir los costes de su proyecto
de investigacion. Cualquiera de las situaciones anteriormente descritas se en-
marca en la gestién de la [+D+i, y todas ellas tienen implicaciones juridicas.
Esto es asi porque los procesos de obtencién y explotacion de una regla téc-
nica novedosa no suelen ejecutarse por individuos aislados (en la mayoria de
los casos, interviene una pluralidad de sujetos con intereses juridicos distin-
tos, cuando no contrapuestos). A lo que habria que afiadir las consecuencias
que puedan tener en los derechos de terceros, sean estos competidores, clien-
tes, proveedores o usuarios finales.

Asi pues, para gestionar con €xito la I+D+i es necesario saber moverse por
el complejo entramado de disposiciones (autondmicas, estatales, europeas) que
buscan dar seguridad juridica a quienes intervienen en procesos de I+D+i y
conciliar el progreso técnico con otros intereses publicos como la defensa de la
libre competencia o la proteccion de la propiedad industrial. En suma, un con-
junto de normas que regulan y condicionan la ejecucién de los proyectos de
investigacion, la proteccién de sus resultados para evitar el uso indebido, la
conversion de dichos resultados en riqueza mediante su explotacion econémica
(ya sea incorpordndolos al proceso productivo propio o transfiriéndolos a un
tercero) y las ayudas publicas con las que puede contarse para reducir los costes
del proceso (bdsicamente, subvenciones e incentivos de cardcter fiscal). Por

37 A pesar de la inexistencia de publicaciones que aborden la problemadtica juridica de la I+D+i en
su conjunto, muchos son los autores han estudiado algiin aspecto en particular. De ellos hablaremos en los
correspondientes capitulos de este trabajo.
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otro lado, y como veremos mads adelante, los cinco mecanismos més habituales
para gestionar la I+D+i (I+D ejecutada con medios propios, compraventa de
equipamiento o materias primas, [+D ejecutada por tercero, cooperacion cien-
tifico-tecnoldgica y transferencia de tecnologia) se articulan mediante estructu-
ras juridicas que generan vinculos complejos entre quienes intervienen en ellas.
Y que, con frecuencia, también inciden en sus respectivas relaciones con com-
petidores, clientes o proveedores.

Ya en 1995, en su Libro Verde de la Innovacién, la Comision Europea
subrayaba la importancia que tienen los aspectos juridicos de la I+D+i . Di-
cho documento, cuya finalidad era enumerar los obsticulos a la innovacién
existentes en Europa y analizar los factores que podrian estimularla, fijaba
entre sus objetivos la creacién de un entorno juridico, normativo y financiero
que estimulase la innovacién en lugar de frenarla. Esta publicacién constataba
que un entorno juridico adecuado favorece la innovacidn, que los instrumentos
de proteccion y transferencia de los resultados de la I+D se encuentran infrau-
tilizados y que las estructuras juridicas existentes no estimulan la cooperacion
tecnoldgica a escala europea.

En 1997, la Comision insistia en el problema al lanzar su Primer Plan de
Accion para la Innovacién en Europa. Asi, de las tres lineas prioritarias de
actuacion propuestas en ese documento, una de ellas hacia referencia al entor-
no juridico y normativo, que a su juicio debia adaptarse y simplificarse >°. Tres
aflos después, publicaba una Comunicacién en la que reiteraba la necesidad de
crear un marco juridico que estimulase la [+D+i ©°. Algo que, de nuevo, repetia
en 2010 al adoptar su iniciativa Unién por la Innovacién en el marco de su

3% Comisién Europea, (1995). En esta publicacién la Comisién ya afirmaba que un entorno juridico
y reglamentario apropiado favorece la innovacién. Abundando en el tema, estimaba que las normas que
garantizan la proteccién y la difusién de la innovacion debian explotarse al mdximo, que las formalidades
administrativas frenaban la creacién de empresas y que las formas juridicas existentes no facilitaban la
cooperacion y el desarrollo de empresas a escala europea. Ademas, entre las 13 vias de accién que el do-
cumento proponia para fomentar la innovacion, se citaban numerosas medidas de caracter juridico. Por
ejemplo, proponia poner en marcha una patente comunitaria o estimular las transferencias de tecnologia
respetando las normas de competencia.

3 Comisién Europea, (1997). El documento hacia especial hincapié en algunas medidas especifi-
cas, como unificar el sistema europeo de patentes, reducir formalidades y plazos para crear empresas,
dotarse de estructuras juridicas como la sociedad europea o promover los instrumentos juridicos exis-
tentes como las AEIE.

% Comisién Europea, (2000). Entre las medidas de indole juridico a adoptar, el documento citaba
lanzar la patente comunitaria, adaptar la normativa aplicable a los derechos de propiedad industrial relati-
vos a nuevas tecnologias (tecnologias de la informacién, biotecnologias), eliminar obstaculos legales para
difundir y explotar los resultados de la investigacion financiada con fondos ptblicos (incluidos obstdculos
en forma de condiciones laborales de investigadores de organismos publicos), prescindir de normas inne-
cesarias que retrasan la introduccién en el mercado de nuevos productos y adoptar las medidas necesarias
para fomentar la innovacién (por ejemplo, en materia de ayudas estatales).
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Estrategia Europa 2020, ya citada. Este ultimo documento constataba que,
pese a haberse avanzado en la materia, todavia quedaba mucho por hacer. Y,
entre las actuaciones de orden juridico propuestas, mencionaba crear una pa-
tente comunitaria tnica y un tribunal especializado en patentes, reforzar la
cooperacion entre usuarios y generadores de conocimiento y recurrir a incen-
tivos fiscales para aumentar la inversion privada en [+D+i. El informe Proyec-
to Europa 2030, también citado, incide en el tema y recuerda que, pese a lo
avanzado, ain queda camino por recorrer.

Pero el problema es todavia mas complejo. A la inexistencia de estruc-
turas juridicas que fomenten la [+D+i, se une el desconocimiento del marco
legal existente, en parte porque los planes de estudios universitarios no ofer-
tan la ensefianza de esta materia. Cuando los recién titulados acceden a pues-
tos de trabajo vinculados a la gestién de la [+D+i (tanto en empresas, como
en universidades, centros tecnoldgicos o administraciones), carecen de los
conocimientos necesarios sobre sus aspectos juridicos. Esto les impide enfo-
car los problemas y plantear soluciones con una vision de conjunto. La Comi-
sién Europea también se hacia eco de esta carencia en su Libro Verde de la
Innovacién al que ya nos hemos referido. Por eso pedia a los Estados miem-
bro que introdujesen en sus programas universitarios la formacién en gestién
de la [+D+i. Y que lo hiciesen asociando materias juridicas y econémicas con
disciplinas cientificas.

4. VIAS PARA GESTIONAR LA I+D+i

Cuando una industria decide innovar sus productos o procesos puede se-
guir diferentes caminos, y cualquiera de ellos es teéricamente valido para per-
mitirle acceder a esa tecnologia que la hard mas competitiva®. El que final-
mente se decida por uno u otro dependerd de toda una serie de factores
intrinsecos y extrinsecos que no son objeto de este trabajo.

En general, cinco son las vias que una industria suele seguir para ges-
tionar su [+D+i: desarrollo de tecnologia con medios propios, compra de
equipamiento o materia prima que incorpore tecnologia innovadora, con-
tratacion de un tercero (universidad o centro de investigacion) para que le
desarrolle tecnologia a medida, desarrollo conjunto de la tecnologia con
otras entidades en el marco de una cooperacion cientifico-tecnoldgica, y

61 Véase, por ejemplo, GOMEZ, OCHOA, RUI1Z y ZALDUMBIDE, (2001, p. 69); en particular, su expo-
sicién sobre los diferentes caminos que siguen las empresas para adquirir tecnologia.
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adquisicién de tecnologia a un tercero que la ha desarrollado previamente
por su cuenta y riesgo .

4.1 I+D ejecutada con medios propios

El que una empresa decida abordar un desarrollo tecnolégico tnica-
mente con medios propios dependerd, en gran medida, del perfil profesio-
nal del personal que integre su plantilla y, en particular, de que cuente con
un departamento de I+D apropiado. Otros factores que inducen a una em-
presa a innovar tnicamente con medios propios son el cardcter mds o me-
nos estratégico del desarrollo perseguido (la cooperacion cientifico-tecno-
l6gica puede acarrear filtraciones hacia competidores), o la necesidad de
llevarlo a cabo en un tiempo limitado (precisamente, para evitar retrasos
achacables a terceros) ®.

Sin embargo, esta via de acceso a la [+D+i no estd exenta de problemas.
Sirvan como ejemplo el elevado coste que supone un departamento de 1+D
competitivo (en términos humanos y de equipamiento), la dificultad para man-
tener el caracter confidencial de los resultados cuando el personal propio pasa
a trabajar a una empresa de la competencia o los eventuales conflictos sobre la
titularidad de las invenciones llevadas a cabo por personal asalariado *.

2 En este capitulo primero nos limitaremos a exponer las cinco vias para gestionar la I+D+i. En
el capitulo tercero analizaremos con mds detalle tres de ellas: I+D ejecutada por tercero, cooperacion
cientifico-tecnolégica y transferencia de tecnologia. Con ello no pretendemos restar importancia a las
otras dos (I+D ejecutada con medios propios y compraventa de equipamiento o materias primas), pero
preferimos centrarnos en aquellas en las que la I+D+i es el activo inmaterial causante de la relacién
juridico-mercantil y el elemento configurador principal de la misma. Por otro lado, una de dichas vias
(cooperacidn cientifico-tecnoldgica) serd estudiada en profundidad en ulteriores capitulos, al ser la
causante de las relaciones juridicas derivadas de los consorcios contractuales de I+D+i, objeto princi-
pal de este trabajo.

3 Sobre este particular, puede consultarse Eureka, (1997, p. 9). Segiin dicho documento, para mu-
chas empresas es crucial mantener una capacidad interna de I+D en dreas estratégicas. Ademads, la ejecu-
cién interna de un proyecto de I+D puede ser la mejor manera de enfocar la gestion de la I+D+i si se
pretende alcanzar resultados en un plazo determinado, pues la colaboracion con otras entidades comporta
el riesgo de que estas no cumplan sus compromisos a tiempo.

¢ La problemdtica juridica de las invenciones laborales es tratada en detalle por FERNANDEZ DE
CORDOBA, S., (1996, pp. 158-336). Para la autora, es un tema no solo de evidente aplicacién practica, sino
dificil y delicado al ubicarse entre el derecho del trabajo y el derecho de la propiedad industrial: si el dere-
cho laboral tiende a proteger al inventor dependiente para garantizarle una remuneracion justa y equitativa,
que incentivara la investigacién en beneficio de la innovacién y el desarrollo, el derecho de la propiedad
industrial favorecera a los empresarios como poseedores de los medios 6ptimos de explotacién de la inven-
cién, en beneficio de la economia nacional. Este tema ha sido tratado por un nimero considerable de auto-
res. Entre los espafioles, véase BLANCO JIMENEZ, A., (1999), ESTUPINAN CACERES, R., (2003), SALIS, E.,
(RPI), SaLA FrRANCO y VICENT CHULIA, (AL), ALONSO OLEA, M., (AAVYV, 1987), PEREZ PEREZ, M.,
(1994), GARciA VIDAL, A., (ADIDA) o Lois BASTIDA, F,, (ADIDA). Todavia mas recientes son los trabajos
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4.2 Compraventa de equipamiento o materias primas

Otra via seguida por las industrias para gestionar su I+D+i es la compra
de equipos o materias primas que lleven ya incorporada la tecnologia que ne-
cesitan para optimizar sus productos o procesos. En Espafia es uno de los me-
canismos mas utilizados, ya que un elevado porcentaje de las industrias que
innovan lo hacen como consecuencia de las mejoras tecnoldgicas que sus pro-
veedores introducen en los equipos 0 materias primas que les suministran. Por
ello, puede decirse que gran parte del empresariado espafiol innova sobre la
base de la tecnologia adquirida a sus proveedores.

Las compraventas de equipamiento o de materias primas son operacio-
nes, a menudo, complejas ©.Y, en el caso de mercancias con fuerte componen-
te tecnoldgico, conviene adoptar precauciones adicionales. Sirva de ejemplo la
situacion en que se encontraria el comprador de un equipamiento de tecnolo-
gia punta si este dejara de funcionar, y el vendedor (tinico conocedor de su
configuracién interna) no se hubiese comprometido a dar mantenimiento y a
reparar el equipo durante un periodo minimo de tiempo.

4.3 I+D ejecutada por tercero

Una opciodn distinta con la que una industria puede gestionar su I+D+i es
encargar a un tercero que le desarrolle a medida la tecnologia que necesita.
Este podria ser el caso del empresario interesado en mejorar sus productos o
procesos, pero que carece de los recursos suficientes de I+D (humanos y/o
materiales) para abordarlo por su cuenta y, ademads, la tecnologia en cuestion
no estd disponible en el mercado, o es demasiado costosa®. Ante esa situa-
cion, dicho empresario puede contratar los servicios de una universidad o de

de FERNANDEZ CARVALLO-CALERO, P, (RDM) y de ARROYO APARICIO, A., (RAD). Entre los extranjeros,
véanse, HOVELL, W. P, (NDLR), VAN SLYKE y FRIEDMAN, (AIPLAJ), VILLINGER, B., (AAVY, 2000), KLI-
NE, R., (AAVY, 1992), GRIDEL, J. P., (1980) 0 MOUSSERON, M., (1995).

5 Las relaciones juridicas que se generan entre vendedor y comprador han sido estudiadas por gran
cantidad de autores, dada su importancia en el trafico mercantil. Como explica GUARDIOLA SACARRERA, E.,
(1994, p. 11), el contrato de compraventa es el mds antiguo y mds importante por su funcién econémica.
En el mismo sentido, UrRiA GONZALEZ, R., (2002), quien apunta que el contrato de compraventa constitu-
ye el prototipo de los actos de comercio, ya que ningiin otro expresa con tanto rigor la funcién peculiar del
trafico mercantil como actividad mediadora dirigida a facilitar la circulacién de bienes. De entre los mu-
chos trabajos, citamos ToBAR RODRIGUEZ, J. A., (2014) 0 MASSAGUER FUENTES, J., (1989) por su relacion
con el tema que nos ocupa.

% La I+D ejecutada por tercero, como via para gestionar la [+D+, es tratada con mayor profundidad
en el capitulo tercero.
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un centro de investigacion para que desarrolle la tecnologia en cuestién a la
medida de sus necesidades *’.

En Espafia, esta modalidad de gestion de la [+D+i estd todavia poco ex-
tendida. De hecho, solo un nimero reducido de empresas colaboran regular-
mente con universidades u organismos de investigacion, quiza debido al tradi-
cional alejamiento existente entre el mundo universitario y el empresarial °*. Es
mas, pese al esfuerzo de acercamiento hecho en los ultimos afios, muchas
empresas aun desconocen la capacidad de estos centros generadores de cono-
cimiento para ayudarles solucionar sus retos tecnoldgicos %.

4.4 Cooperacion cientifico-tecnologica

La cooperacién cientifico-tecnoldgica es otra de las vias a través de las
que una empresa puede innovar sus productos y procesos. Conlleva la existen-
cia de un consorcio que, con base contractual o societaria, decide acometer
conjuntamente un proyecto de I+D, y acuerda a quién va a pertenecer y cdmo
ha de explotarse la tecnologia generada ™.

En Espaiia no existe una cultura real de cooperacién cientifico-tecnolégi-
ca. De hecho, actuaciones conjuntas para identificar necesidades tecnoldégicas
compartidas (y abordar sus soluciones) se han empezado a plantear cuando las

7 A esta forma de gestionar la I+D+i hace referencia BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 218) cuando
analiza la titularidad de las invenciones derivadas de la investigacién universitaria realizada bajo contrato.
Segun la autora, en los paises industrializados viene dindose un aumento considerable de la colaboracién
entre la universidad y el mundo empresarial. Las empresas, que necesitan del conocimiento cientifico para
mantener su competitividad, pueden aprovechar el que proporcionan las instituciones académicas, ya sea
a través de la enseflanza o en forma de resultados de sus actividades investigadoras. Otros autores que han
analizado también la problematica juridica de la I+D ejecutada por tercero. A ellos nos referiremos en el
capitulo tercero, cuando veamos en detalle esta via de acceso a la [+D+i.

% Al alejamiento entre el mundo universitario y empresarial se refieren PETIT LAVALL, M. V.,
(AAVY, 2010, p. 489) o VICENTE LACAMBRA, G., (ADIDA, p. 431).

% El tema es ampliamente tratado por MONTEJO, ESCRIBANO y ESTEBAN, (1999, p. 166). Segin los
autores, el nimero de empresas que recurren al sistema publico de I+D para sus actividades de innova-
cion es excesivamente reducido. El empresariado es consciente de que el sistema espaiiol de ciencia y
tecnologia ha adquirido un razonable prestigio internacional, pero atin ve esos logros poco relacionados
con sus problemas tecnolégicos. Es mas, en sus contactos con dichos organismos investigadores encuen-
tra una percepcioén diferente a la suya sobre la importancia del factor tiempo y sobre el nivel de aplicabi-
lidad de los resultados.

" La cooperacién cientifico-tecnolégica, como via para gestionar la I+D+, se analiza en detalle en
ulteriores capitulos, al ser la causante de las relaciones juridicas que se derivan de los consorcios contrac-
tuales de I+D+i, objeto principal de esta obra. Muchos son los autores que han estudiado esta via de acce-
so a la I+D+i, y a ellos nos iremos refiriendo. Sin embargo, casi ninguno la ha abordado desde un punto
de vista juridico. Y, los pocos que lo han hecho, se han limitado a analizarla desde la perspectiva del dere-
cho de la competencia.
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administraciones han tomado la iniciativa y asumido parte de su coste ’'. En
este sentido, conviene sefalar la enorme importancia que han tenido los Pro-
gramas Marco de [+D+i de la Unién Europea, o los Programas Eureka e Ibe-
roeka. Esto es asi porque para disfrutar del sello de calidad y de los fondos
asignados a estos programas, los proyectos de I+D deben ser ejecutados con-
juntamente por una pluralidad de entidades (empresas, universidades, centros
de investigacion...) 7.

4.5 Transferencia de tecnologia

Una dltima via mediante la que la industria suele gestionar su [+D+i es la
transferencia de tecnologia ™. Cuando un empresario se enfrenta a un reto tec-
nolégico que ya ha sido resuelto por un tercero, dicho empresario puede pedir
al titular de la tecnologia que se la transfiera a través de una cesion o una licen-
cia. Este mecanismo le permitird fabricar el producto nuevo, o mejorado, sin
necesidad de repetir esfuerzos de [+D+i. El propietario de la tecnologia recibe
a cambio una contraprestacion econémica, que a menudo usard para continuar
con sus actividades investigadoras.

Las modalidades de transferencia de tecnologia son muy variadas 7*. Los
derechos de propiedad industrial abarcan las creaciones técnicas (patentes y
modelos de utilidad), las creaciones de forma (disefio industrial) y los signos
distintivos (nombres comerciales y marcas). Su transferencia puede referirse a
la titularidad del derecho (cesidn) o, lo que es més frecuente, a determinadas
facultades de explotacién (licencia). Lo mismo puede decirse, en lineas gene-
rales, en relacion con la transmision de los conocimientos no patentados apli-
cables a la actividad productiva (know-how).

71" Asi lo afirmaba ya Cotec hace un par de décadas (1998, p. 147).

72 Si se quiere participar en el Programa Marco de I+D+i de la Unién Europea hay que formar un
consorcio transnacional de, al menos, tres entidades independientes entre si, con las que ejecutar conjun-
tamente un proyecto de I+D y concertar la explotacién de sus resultados. Para un mayor conocimiento
sobre el tema, véase CDTI (2014). En todo caso, tanto el Programa Marco de I+D+i como sus reglas de
participacion seran ampliamente tratados en ulteriores capitulos.

73 La transferencia de tecnologia, como mecanismo para gestionar la I+D+i, se describe con mayor
profundidad en el capitulo tercero.

7 Muchos son los autores que han analizado las distintas modalidades de transferencia de tecnolo-
gia y las cuestiones de indole juridico que suscitan. A ellos nos referiremos en el capitulo tercero, al estu-
diar con mayor detalle esta via de acceso a la [+D+i.
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CAPITULO II
MARCO LEGAL DE LA GESTION DE LA I+D+i

1. INTRODUCCION

Como hemos expuesto en el anterior capitulo, cualquiera de las vias uti-
lizadas por las empresas para gestionar su [+D+i conlleva, en mayor o menor
grado, la colaboracién con otros integrantes del Sistema de I+D+i. Y, como
también hemos sefialado, fruto de dicha colaboracion se crea un cimulo de
relaciones obligacionales, con implicaciones tanto entre las entidades colabo-
radoras como con terceros ajenos a la misma.

Los ordenamientos juridicos tutelan dichas relaciones, dado su vinculo
con diferentes campos del derecho: obligaciones y contratos, sociedades, libre
competencia, propiedad industrial, tributacién... Con ello pretenden establecer
un marco juridico que limite la autonomia de la voluntad de las partes (y del
mercado) en aspectos como la ejecucion del proyecto de I+D, la obtencién de
ayudas publicas para su realizacion o la proteccion y explotacion econdmica
de sus resultados '. Asi ocurre en Espaiia, donde ya existen normas aplicables
a la gestion de la I+D+i. Y lo mismo sucede con la Unién Europea y con otras
organizaciones internacionales, como la Organizacién Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), la Organizacién Mundial de Comercio (OMC) o la

' No pretendemos hacer un anélisis detallado de las reglamentaciones adoptadas por organismos
nacionales o internacionales en la materia. Por este motivo, nos limitaremos a exponer el panorama gene-
ral y a sefalar la legislacién mds relevante que afecta a la ejecucién del proyecto de I+D y a su financia-
cién, asi como a la propiedad, proteccion, y explotacién econdmica de sus resultados.
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Organizacion Europea de Patentes (OEP)%. A continuacién, veremos cudles
son esas disposiciones normativas que regulan los principales temas vincula-
dos a la gestion de la [+D+i.

2. EJECUCION DE UN PROYECTO DE I+D

Cuando una industria decide optimizar sus productos o procesos, y la
tecnologia que necesita para conseguirlo no estd disponible en el mercado, no
le queda otra opcidn que generarla. Esto puede llevarlo a cabo de manera indi-
vidual o en colaboracién con otras entidades. O también puede contratar a un
tercero para que lo haga a la medida de sus necesidades. Sea cual sea el medio
elegido para generar dicha tecnologia, lo habitual es que su proceso de obten-
cidn se instrumente mediante un proyecto de I+D.

En linea con la definicién de I+D+i dada al inicio de este trabajo, un pro-
yecto de [+D se ceiiiria a las fases de investigacion cientifica y desarrollo tec-
noldgico. Seria, por tanto, un proceso de experimentacion sistemadtico, al que
se destinarian recursos humanos y materiales y que contaria con unos objeti-
vos predeterminados y un horizonte temporal concreto. A grandes rasgos, atra-
vesaria por las siguientes fases: bisqueda bibliografica, experimentacién en
laboratorio y verificacion a escala piloto de la viabilidad técnica y econémica
de los resultados obtenidos .

Dado que hemos excluido de este trabajo la I+D+i generada por una em-
presa utilizando unicamente sus propios medios (I+D ejecutada con medios
propios), vamos a centrarnos en la normativa aplicable a la ejecucién de pro-
yectos de [+D en colaboracién con otras entidades (cooperacion cientifico-
tecnoldgica) y a los ejecutados por un organismo de investigacion o una uni-
versidad a la medida de las necesidades de la empresa que se lo encarga (I+D
ejecutada por tercero). En ambos casos hay que partir de la base de que, una
vez definidos los objetivos tecnoldgicos a alcanzar, la primera preocupacion de
los interesados serd, precisamente, que el proyecto se ejecute con suficientes
garantias de éxito. Y para ello deberdn delimitar sus respectivos derechos y

2 A todas ellas nos hemos referido (o nos referiremos), en los apartados correspondientes de este
trabajo.

3 Segun afirma la Comisién Europea (2014) en su reglamentacién sobre las ayudas estatales a
la I+D+i, un proyecto de I+D incluye objetivos claros, actividades a realizar para lograr esos objetivos
(incluidos su coste) y resultados concretos para identificar los logros y asi compararlos con los citados
objetivos. Sobre lo que se entiende por proyecto de I+D, véase también GOMEZ, OCHOA, RUIZ y ZAL-
DUMBIDE, (2001, p. 155). Segtin afirman, se trataria de un conjunto de actividades encaminadas a lograr
un objetivo especifico dentro de un plazo y unos recursos acordados.
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obligaciones durante el proyecto de I+D, lo que se hard mediante los oportu-
nos acuerdos. Normalmente, estos se instrumentaran mediante vinculos con-
tractuales. Pero tampoco es inusual, sobre todo en los supuestos de coopera-
cion cientifico-tecnoldgica, que los pactos se estructuren a través de vinculos
de naturaleza societaria.

2.1 Ejecucion de un proyecto de I+D: vinculos contractuales

La ejecucidén de un proyecto de I+D, tanto si se lleva a cabo en colabora-
cioén con otras entidades como si se encarga a una universidad o a un centro de
investigacion, puede instrumentarse juridicamente mediante vinculos contrac-
tuales . Los pactos alcanzados se regiran por la autonomia de la voluntad de las
partes. Sin embargo, deberdn ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento juridi-
co en materia de obligaciones y contratos y no infringir otras reglas de necesario
cumplimiento, como las destinadas a proteger la libre competencia.

El derecho de obligaciones y contratos, por ejemplo, es clave para deter-
minar toda una serie de aspectos que condicionardn los vinculos contractuales
entre quienes vayan a acometer la ejecucion de un proyecto de [+D, tanto si es
en colaboraciéon como por encargo; entre otros, si la relacion es bilateral o
plurilateral, tipica o atipica. Ademds, tutelard asuntos de enorme relevancia,
como el consentimiento de las partes, el objeto y la forma del contrato, el mo-
mento de su formacién, la duracién de los vinculos que se generen, el alcance
de las obligaciones reciprocas, los sistemas de supervision de su cumplimien-
to, la responsabilidad por eventuales incumplimientos, la modificacién o ex-
tincién de la relacion obligatoria y los mecanismos de solucién de los conflic-
tos que surjan entre los contratantes .

4 La ejecucién de un proyecto de I+D mediante vinculos contractuales, tanto en el marco de la I+D
ejecutada por tercero como de la cooperacion cientifico-tecnoldgica, serd abordada con mds detalle en el tercer
capitulo. En el segundo supuesto, ademads, serd analizada en profundidad en capitulos ulteriores.

5> Los autores espaiioles que han analizado la normativa aplicable a obligaciones y contratos son
numerosos. Entre las monografias generales mas recientes, INFANTE Ruiz y LOPEZ DE LA CRUZ,
(2019), DE VERDA BEAMONTE Yy otros, (2019), SANCHEZ CALERO y otros, (2018), BLAsco Gasco, F.,
(2017), LASARTE, C., (2019), CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y MARIN L6PEZ (2019), ACEDO
PENCO, A., (2019), NAVARRO MENDIZABAL, L., (2019), ATAZ LOPEZ y GARCIA PEREZ, (2019), MARTI-
NEZ DE AGUIRRE, C., (2018), MONTERROSO CASADO, E., (2018), GARRIDO DE PALMA y otros, (2017),
CARRASCO PERERA, A., (2017), ROGEL VIDE y COLINA GADEA (2016), DiEZ-PicAZ0 y GULLON (2016)
o BErRcoVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., (2016). Esta disciplina también ha sido objeto de estudio por mu-
chos autores extranjeros. Entre las monografias generales mas recientes, en francés, inglés o italiano,
BENABENT, A., (2019), FAGEs, B., (2019), TERRE, F., (2017), ANCEL y FAUVARQUE-COssoN, (2019),
CABRILLAC, R., (2016), ARVIND, T. T., (2019), BEALE, FAUVARQUE-COSSON, RUTGERS y VOGENAUER,
(2019), EISEMBERG, M. A., (2018), ROBERTSON y TILBURY, (2018), JANSEN y ZIMMERMANN, (2018),
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El derecho de la competencia, por su parte, prohibe las conductas anti-
concurrenciales y, en particular, los acuerdos entre agentes econémicos que
impidan, restrinjan o falseen la libre competencia®. Sin embargo, hay que
decir que nuestro derecho de la competencia no persigue la existencia de una
competencia perfecta, ya que permite determinados acuerdos que, siendo res-
trictivos de la libre competencia, resultan beneficiosos para alcanzar otros
objetivos a los que el ordenamiento juridico otorga mayor importancia’. Tal
seria el caso de aquellos acuerdos que faciliten la produccién o distribucion
de bienes o servicios o fomenten el progreso técnico o econémico. Dichos
acuerdos, pese a ser restrictivos de la libre competencia, no infringirian el
derecho de la competencia®.

Es evidente que tanto la cooperacion cientifico-tecnoldgica como la I+D
ejecutada por tercero persiguen fomentar el progreso técnico. Por esto, pese a
implicar a menudo restricciones a la libre competencia, en muchas ocasiones no
serdn contrarias al derecho de la competencia. Es mds, tradicionalmente los
acuerdos destinados solo a ejecutar un proyecto de I+D ni siquiera han sido con-
siderados restrictivos de la libre competencia. El problema se plantea cuando
van acompaiiados de otros no estrictamente necesarios para llevar a cabo dicho
proyecto, rompiéndose asi el dificil equilibrio entre restriccion de la competen-

SMITH, S., (2018), O’SuLLIVAN J., (2018), KLAss, G., (2012), CATAUDELLA, A., (2019), CONTE, G.,
(2018), GUAGLIONE, L., (2018), GazzoNI, F., (2016) o DIENER, M. C., (2016).

¢ Tanto la legislacion de la UE como la espafiola. De hecho, la segunda se inspira en la primera. As{
lo afirma en su monograffa FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 83). Entre las publicaciones recientes de
cardcter general, escritas por autores espaiioles, véase BENEYTO PEREZ y MAILLO GONZALEZ-ORUS,
(2017), LoMA-OsorIO y otros, (2013), FONT GALAN y PiNOo ABAD (2005), CARBAJO CASCON y otros,
(2017) o Ruiz PEris, ESTEBAN DE QUESADA Yy otros, (2019). Entre las monografias extranjeras, WHISH y
BAILEY, (2015), BELLIS y RAFFAEILLI, (2006) 0 MAINGUY y DEPINCE, (2016).

7 Asi lo defienden ABELLAN, OLESTI y VILA, (2011). Refiriéndose al derecho de la competencia de
la UE, los autores sefialan que los objetivos de la politica de la competencia no parten de la libre compe-
tencia considerada como un fin en s{ mismo, sino como medio para impulsar la integracion del mercado
en un mercado tnico. En este sentido, las reglas de competencia de la UE tendrian por misién que la
supresion de barreras estatales, alcanzada en el marco de la libre circulacién, no se frustrara por la apa-
ricién de otras barreras que aislen o fraccionen de nuevo los mercados: barreras artificiales creadas, esta
vez, por los propios operadores econdmicos, y que tendrian su origen en conductas restrictivas de la
competencia por parte de estos. Asi pues, no serfa necesario que el derecho de la competencia garantiza-
ra una competencia perfecta o absoluta. Bastaria con que permitiera la existencia de una competencia
suficientemente eficaz.

8 Una muestra de ello es el tercer péarrafo del art. 101 TFUE (antiguo art. 85 TCE), que establece
la posibilidad de que determinados acuerdos prohibidos por su primer pérrafo (y por tanto restrictivos
de la competencia) sean autorizados. El propio articulo determina las condiciones para que un acuerdo
de esas caracteristicas se considere permitido: que contribuya a mejorar la produccién o la distribucién
de los productos o a promover el progreso técnico o econémico, siempre que reserve a los usuarios una
parte equitativa del beneficio que resulte de su puesta en practica. Ademds, el acuerdo no deberd elimi-
nar totalmente la competencia, ni imponer restricciones que vayan mas alla de lo indispensable para
alcanzar los objetivos citados anteriormente. Sobre este particular, véase, entre otros, FERNANDEZ LER-
GA, C., (1994, p. 153).
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cia y fomento del progreso técnico’. Un ejemplo de estos tltimos serian los que
limitan la posibilidad de realizar actividades paralelas de I+D '°.

En todo caso, a la hora de ejecutar un proyecto de 1+D, es aconsejable que
empresas, universidades y organismos de investigacion eviten todo compromiso
que contravenga el reglamento de exencidn por categoria para acuerdos en ma-
teria de I+D '!. Se trata de una disposicién juridica basica en materia de derecho
de la competencia, adoptada por la Unién Europea en 1985 y modificada por
tltima vez en 2010. Los contratos que respeten dicha norma, pese a restringir la
libre competencia, no infringirfan el derecho de la competencia.

Tradicionalmente, para que un contrato restrictivo de la libre competen-
cia pudiese ser autorizado, debia solicitar una exencién individual a las autori-
dades de la competencia. Sin embargo, esto no se aplicaba a aquellos acuerdos
que podian beneficiarse de una exencion por categoria. Razones de seguridad
juridica y de eficacia administrativa promovieron en su dia un sistema de auto-
rizacidn en bloque mediante los llamados reglamentos de exencidn por catego-
ria, destinados a tipos de acuerdos sobre los que habia ya suficiente experien-
cia en la aplicaciéon de las normas de competencia. Cada reglamento de
exencion por categoria establecia las condiciones en las que un contrato se
consideraba autorizado, pues la propia disposicién contenia un listado de cldu-
sulas permitidas y prohibidas. Su principal ventaja era que los operadores eco-
némicos podian beneficiarse de la autorizacion sin necesidad de proceder a la

° Entre los autores espaiioles que han analizado las relaciones entre la ejecucién de un proyecto
de I+D y la proteccidn de la libre competencia, véanse GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), LENCE REUA, C.,
(ADIDA), MARTIN ARESTI, P., (AAVYV, 2014) 0 SAGASTI AURRECOECHEA, J., (AAVY, 2019). Entre los
extranjeros, KAMIEN, MULLER, ZANG, (AER), KoraH, V., (1986), LarsoN, M., (2001), LuNDQVIsT, B.,
(AAVY, 2018) 0 JACQUEMIN, A., (1987).

10" Sobre este particular, véase Comisién Europea (1968). Este documento sostiene que los acuerdos
suscritos con el fin de emprender una investigacién en comiin o de desarrollar en comun los resultados de
una investigacion hasta la fase de aplicacion industrial no son restrictivos de la competencia. Sin embargo,
esto cambiaria si las entidades participantes en el acuerdo contraen obligaciones que restringen la propia
actividad de I+D en el mismo ambito, renunciando asi a la posibilidad de obtener ventajas competitivas
frente a las demds partes. Para un andlisis en el marco de las reglas generales del derecho de la competen-
cia, véase GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, pp. 460-463).

" «Reglamento 1217/2010 de la Comisién, relativo a la aplicacién del articulo 101, apartado 3, del
TFUE a determinadas categorias de acuerdos de investigacion y desarrollo», DOUE L/335, 2010. Es de
aplicacién tanto a los supuestos de cooperacion cientifico-tecnolégica como de I+D ejecutada por tercero.
En efecto, segtn su articulo primero, sus disposiciones se aplican a los acuerdos que persigan: (1) la I+D
en comiin de productos o de tecnologias, asi como la explotacién en comiin de sus resultados; (2) la explo-
tacion en comiin de los resultados de la I+D de productos o tecnologias, efectuada en comtin en virtud de
un acuerdo previamente suscrito por las mismas partes; (3) la [+D en comin de productos o tecnologias,
excluyendo la explotacién en comtn de sus resultados; (4) la I+D remunerada de productos o tecnologias,
asi como la explotacién en comiin de sus resultados; (5) la explotacién en comiin de los resultados de
la I+D remunerada de productos o de tecnologias, efectuada en comin en virtud de acuerdo previamente
suscrito por las mismas partes; y (6) la I+D remunerada de productos o tecnologias, excluyendo la explo-
tacién en comun de sus resultados.
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solicitud individual, mediante el simple mecanismo de comparar el contenido
del acuerdo con lo dispuesto en el correspondiente reglamento '*. Aunque todo
el procedimiento de interrelacion con las autoridades de defensa de la compe-
tencia fue modificado profundamente en 2003, el sistema ha mantenido la vi-
gencia y el uso de las exenciones en bloque 3.

Llegados a este punto, es importante hacer una precision: en los supues-
tos de relacién tecnoldgica transnacional (se trate tanto de cooperacién cienti-
fico-tecnoldgica como de I+D ejecutado por tercero), el hecho de que los em-
presarios o centros de investigacion involucrados (o alguno de ellos) no sean
de paises miembros de la Unién Europea, no implica que su relacién vaya a
verse libre del control de nuestras autoridades defensoras de la competencia.
Lo mismo puede decirse de aquellos casos en que el comportamiento anticon-
currencial tenga lugar fuera de la Unién Europea '*.

2.2 Ejecucion de un proyecto de I+D: vinculos societarios

Hemos dicho anteriormente que la ejecucioén de un proyecto de [+D, tanto
si se lleva a cabo conjuntamente con otras entidades como si se encarga a un cen-
tro de investigacion o a una universidad, puede instrumentarse juridicamente me-
diante vinculos meramente contractuales. Pero las empresas, centros de investiga-
cién y universidades involucradas pueden preferir dotarse de una estructura
juridica que vaya més alld de la mera relacion contractual, eligiendo formas més
cercanas a las sociedades mercantiles (en particular, si se trata de algin supuesto
de cooperacion cientifico-tecnoldgica). El ordenamiento juridico se ha preocupa-
do de tutelar esta opcion para salvaguardar los intereses tanto de los entes impli-
cados como de terceros. Entre las disciplinas que serian de aplicacion, destaca-
mos el derecho societario y el derecho de la competencia.

12 Asi lo explica, por ejemplo, FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 155).

3 «Reglamento 1/2003 del Consejo relativo a la aplicacion de normas sobre competencia previstas
en los articulos 81 y 82 del tratado», DOUE L/1, 2003. Para una explicaciéon mas detallada sobre cémo
funciona el procedimiento en la actualidad, véase BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 182). Entre las
monografias de autores espafioles que recogen estos cambios procedimentales, BERENGUER, GINER PaA-
RRENO y MARTIN LABORDA, (2010), SORIANO GARCHA, J. E., (2007), MASSAGUER, GUTIERREZ ALFONSO,
FOLGUERA y ARQUER, (2017), Ruiz PERIS, BERENGUER, VICIANO y otros (2008) o PEDRAZ CALvVO, ORDO-
NEZ, MARTINEZ-LAGE y otros, (2014).

14 Asi lo explica FERNANDEZ LERGA, C, (1994, pp. 60-62). Para el autor, lo determinante a la hora
de saber si un acuerdo puede estar prohibido por el derecho de la competencia es el lugar donde produzca
el efecto anticoncurrencial. Si tiene lugar en territorio de la UE, poco importara la nacionalidad de sus
autores o el lugar donde se lleve a cabo el comportamiento, pues en todo caso sera perseguido por los or-
ganismos de defensa de la competencia y sus autores multados.
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Por lo que se refiere al derecho de sociedades, la ejecucién de un proyec-
to de I+D (en concreto, en los supuestos de cooperacién cientifico-tecnoldgi-
ca) podria instrumentarse a través de varias de las estructuras existentes de
cardcter societario 1°.

Entre ellas, conviene destacar la agrupacion europea de interés econdmi-
co (AEIE), creada por la Union Europea en 1985 . Esta formula intermedia
entre el contrato de sociedad y el de cooperacién se adoptd precisamente para
facilitar la colaboracién entre agentes econémicos procedentes de diferentes
Estados miembro, pues les permite poner en comin una parte de su actividad
sin perder su independencia econémica y juridica. La AEIE es muy flexible en
materia de formalidades constitutivas, funcionamiento interno y férmulas de
financiacion. Pero, a su vez, debe respetar un minucioso régimen de publicidad
y responsabilidad de los miembros, en garantia de terceros. Una vez formal-
mente constituida, la AEIE tiene personalidad juridica y capacidad de obrar en
toda la Unién Europea, lo que le permite contratar, litigar, participar en con-
cursos publicos, o tener un patrimonio !”. Hay que precisar que la AEIE no fue
creada solo para instrumentar juridicamente las alianzas cientifico-tecnol6gi-
cas. Sin embargo, la propia Comisién Europea la ha aconsejado para ejecutar
proyectos de I+D en el contexto de los Programas Marco de investigacion,
desarrollo tecnoldgico e innovacion de la UE '8,

15 Sobre los tipos societarios mas adecuados para instrumentar una relacién como esta, nos remiti-
mos a MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998). En esta obra, el autor analiza en profundidad las formas juridico-
societarias que puede revestir lo que €l llama «sociedad conjunta», y sugiere la regulacion mas apropiada
para cada supuesto. Hay que sefialar que las contribuciones de autores espafioles en materia de derecho de
sociedades son numerosas. Entre las monografias mds recientes de cardcter general, EMBID IrRUJO y NIETO
CAROL, (2019), VALPUESTA GASTAMINZA, E., (2018 y 2019), Garcia CRUCES, J. A., (2019), MATEO HER-
NANDEZ y otros (2019), NAVARRO MATAMOROS, L., (2019), OLAVARRIA IGLESIAS y LATORRE CHINER,
(2019), NieTo CARroL, U., (2018), BErcoviTZ RODRIGUEZ-CANO, A., (2018), ALVARO RUBIO, J., (2016),
IBANEZ JIMENEZ, J., (2015) 0 FERNANDEZ DE LA GANDARA L. (2010) Entre las monografias mas recientes
en inglés, francés e italiano, GERNER-BEUERLE y SCHILLING, (2019), BAINBRIDGE, S., (2015), DINE y
Koursias, (2014), LE CANNU y DONDERO, (2019), MAGNIER y GERMAIN, (2017), MERLE y FAUCHON,
(2019), GaLGANO, F., (2012 y 2015) o SIMONETTI y GENGHINI, (2013).

16 «Reglamento 2137/85 relativo a la constitucién de una agrupacion europea de interés econémico
(AEIE)», DOUE L/199, 1985. Una estructura juridica similar existe en Espafia para instrumentar las alian-
zas limitadas al territorio nacional. Se trata de la agrupacién de interés econdmico (AIE), regulada por la
«Ley 12/1991 de agrupaciones de interés econémico». BOE n.° 103. 1991.

17 En este sentido, véase LLORENS y BASTE, (1990). Otras monografias sobre el tema, de autores
espaiioles, son GARCfA CALLEJO, M., (1991), DiAZ PARDO y SEGARRA MATEU, (1994), MONGE GIL, A.,
(1993) 0 GomMEZ CALERO, J., (2001).

18 Véase Comisién Europea (1997). Este documento, sobre la participacién de las AEIE en las lici-
taciones y programas de la UE, subraya la confluencia en las AEIE de dos de los criterios necesarios para
presentar propuestas a programas europeos de apoyo a la I+D: trasnacionalidad y pluralidad de sujetos
independientes. En efecto, segiin la Comision, puesto que la AEIE debe estar constituida por al menos
dos entidades de dos Estados miembro distintos, el cardcter transnacional es ya uno de sus elementos
constitutivos. Por tanto, las AEIE tienen derecho a presentar solas sus candidaturas para participar en los
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Por lo que afecta al derecho de la competencia, la alianza de tipo socie-
tario para ejecutar un proyecto de I+D podria implicar la concentracién par-
cial de los agentes econdmicos involucrados. Tal seria el caso si deciden
crear una empresa en participacion para ejecutar el proyecto, sin que esto
conlleve la desaparicion de los participantes como sujetos juridicamente in-
dependientes .

Las autoridades defensoras de la libre competencia controlan estas con-
centraciones parciales desde dos puntos de vista: en primer lugar, si la con-
centracidn parcial tiene como efecto la creacién de una empresa en participa-
cion que desempeiie, con cardcter permanente, todas las funciones de una
entidad econémica auténoma (en términos de financiacion, politica de perso-
nal, compras, ventas), dichas autoridades intentardn evitar que por medio de
ella se creen o consoliden posiciones dominantes; en segundo lugar, si como
resultado de la concentracidn parcial la empresa en participacion creada no
dispone de plenas funciones, las autoridades citadas intentardn evitar que esta
sea un mecanismo para sortear la prohibicién de alcanzar acuerdos entre
agentes econdmicos independientes. En el primer supuesto, la concentracion
parcial deberd someterse al reglamento de control de concentraciones; en el
segundo, al reglamento de exencién por categoria para los acuerdos de 1+D
(en los términos expuesto en el apartado 2.1 de este capitulo) 2.

programas de la UE, aun cuando estos exijan la participacion de entidades juridicas de varios Estados
miembro. Ademads, las entidades integrantes de una AEIE conservan su independencia juridica y econ6-
mica para desempefiar sus respectivas actividades. Por tanto, las AEIE también pueden participar solas
en los programas que exijan que los proyectos sean presentados conjuntamente por una pluralidad de
entidades juridicas diferentes.

19 De entrada, hay que referirse a la normativa de la Unién Europea; en concreto al «Reglamen-
to 139/2004, sobre el control de las operaciones de concentracion entre empresas», DOUE L/24,
2004. Las concentraciones entre agentes econémicos estdn también controladas por el derecho espa-
fiol; en particular, por los articulos 7 a 10 de la «Ley 15/2007 de defensa de la competencia», BOE
n.° 159, 2007. Ambos ordenamientos crean un sistema de control a priori de las operaciones de
concentracion; es decir, basado en la notificacion obligatoria y previa a las autoridades de la compe-
tencia (Comisién Europea o CNMV) por parte de los interesados, siempre y cuando las operaciones
revistan cierta entidad. Sobre este punto, véase BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, pp. 187-190).
Entre las contribuciones de autores espafioles que abordan el tema de manera especifica, MIRANDA y
PEREZ MoLINA (RDM).

20 Al regular las concentraciones parciales, el antiguo reglamento de control de concentraciones
distinguia entre las «concentrativas» o «fusiones parciales» y las «cooperativas» o «joint venture». Las
primeras se sometian al reglamento, mientras que las segundas se sometian al régimen del antiguo
articulo 85 TCE (hoy art.101 TFUE). Requisitos de las primeras, que debian probar los interesados con
objeto de sustraerse al mayor rigor del art. 85, eran dos: que la filial comiin fuera independiente, y que no
implicara coordinacién de conductas de los participes. En este sentido, véase VICENT CHULIA, F., (1991,
p. 1144). Tras los cambios introducidos en 2004 por el nuevo reglamento, el hecho de estar o no «dotada
de plenas funciones» se convierte en la condicién de aplicacion del reglamento de concentraciones a una
concentracién parcial. Para mejor comprension del tema, véase Comisién Europea (1998) sobre el concep-
to de empresa en participacion con plenas funciones.
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3. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DE UN PROYECTO DE I+D

Supongamos que una vez finalizado un proyecto de I+D sus resultados
son eficaces para solucionar la necesidad empresarial que lo ha motivado, o al
menos suponen un avance respecto a la tecnologia existente hasta la fecha. Si el
proyecto de I+D ha sido ejecutado por una empresa utilizando tinicamente sus
propios medios (I+D ejecutado con medios propios), lo 16gico es que los resul-
tados sean de su propiedad. Sin embargo, la situacién no es tan clara cuando se
trata de un proyecto ejecutado por una universidad o centro de investigacion a
la medida de la empresa que se lo encarga (I+D ejecutada por tercero) y, todavia
menos, cuando hablamos de un proyecto de I+D ejecutado conjuntamente con
otras entidades (cooperacién cientifico-tecnolégica). En estos dos tdltimos ca-
sos, es pues conveniente que los agentes econdmicos involucrados pacten a
quién va a pertenecer la tecnologia generada durante el proyecto de I+D; en
particular, porque lo pactado sobre la titularidad de los resultados condicionard
la explotacién econdmica de los mismos 2.

En los supuestos de cooperacion cientifico-tecnoldgica, los costes del pro-
yecto de [+D son asumidos conjuntamente por los participantes, por lo que todos
pretenderan sacar algtn beneficio de la tecnologia resultante. Si acuerdan com-
partir la propiedad de los resultados, tendrdn que acordar las reglas que permitan
el gjercicio de esa copropiedad. Si, por el contrario, deciden que solamente algu-
nos disfruten del derecho de propiedad, deberdn concertar el modo de compen-
sar a los otros participantes por las contribuciones hechas al proyecto .

La situacion puede ser diferente si nos referimos a un supuesto de [+D
ejecutado por tercero. En este modo de gestionar la [+D+i, los costes del pro-
yecto suelen ser integra o mayoritariamente asumidos por la empresa contra-
tante, por lo que pareceria razonable que los resultados fuesen de su propie-
dad. Sin embargo, tampoco seria inusual que la universidad o el centro de

2l Los resultados de un proyecto de I+D pueden considerarse un bien de naturaleza inmaterial cuya
titularidad ostenta su propietario. Sin embargo, la propia naturaleza de muchos proyectos de I+D hara que
sus resultados pertenezcan conjuntamente a las entidades que han ejecutado el proyecto. Sobre los derechos
y obligaciones de estos copropietarios, véase VAZQUEZ LEPINETE, T., (1996). Aspectos como el nacimiento
de la comunidad de bienes, la determinacién de la cuota de copropiedad, la administracién del bien inma-
terial, los actos de disposicion sobre el mismo, la extincion de la cotitularidad o las implicaciones desde el
derecho de la competencia, son tratados con profundidad en dicha obra.

22 El estudio de la UNCTAD (1992) sobre la problematica juridica de los acuerdos entre empresas
para colaborar en materia de [+D+i hace referencia (pp. 35 y ss.) a la propiedad de los resultados de la in-
vestigacion. Segtin este documento, en los acuerdos de colaboracion de I+D (lo que llamamos cooperacion
cientifico-tecnoldgica) es muy importante pactar a quién corresponderd la propiedad de los resultados de la
investigacion. En efecto, incluso si las respectivas tareas de investigacion son ejecutadas por cada socio en
sus instalaciones, y utilizando su propio personal, los resultados que se obtengan no se pueden considerar
meramente el producto de su labor sino la consecuencia de actuaciones coordinadas.
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investigacion ejecutante del proyecto pretendiera compartir con la empresa
dicha propiedad o incluso retenerla integramente. Ambas situaciones son ju-
ridicamente viables y lo normal serd que empresa y centro generador de 1+D
se pronuncien en uno u otro sentido, en funcién de los demads pactos que al-
cancen entre ellos 2.

Habitualmente, los acuerdos en materia de propiedad de los resultados de
la I+D se instrumentardan mediante vinculos contractuales. Sin embargo, en oca-
siones (sobre todo, en los casos de cooperacién cientifico-tecnoldgica) podrian
también adoptarse en el marco de estructuras juridicas societarias. Por ello nos
remitimos a las observaciones hechas en los apartados 2.1 y 2.2 de este capitulo.
Conviene recordar ademés que, si el proyecto de I+D se ha cofinanciado con
fondos publicos, las empresas, universidades y organismos de investigacion in-
volucrados pueden ver limitado su margen de maniobra en materia de propiedad
de resultados, a causa de los compromisos contraidos con las administraciones
que les hayan concedido dichos fondos. Por este motivo nos remitimos también
a lo que expondremos mds adelante en el apartado 6.1 2.

4. PROTECCION DE LOS RESULTADOS DE UN PROYECTO DE I+D

Cuando un proyecto de I+D concluye con éxito, una de las principales
preocupaciones del empresario es impedir que dicha tecnologia sea usada por
sus competidores . Esta afirmacion es valida tanto para los proyectos en que

2 Sobre este particular, véase, entre otros, BLANCO JIMENEZ, A., (1999, pp. 226-232). Al referirse a
la titularidad de los resultados de investigacion contratada a una universidad (lo que llamamos I+D ejecuta-
da por tercero), la autora afirma que la legislacion espailola en materia de patentes la atribuiria a la univer-
sidad contratada, a menos que el contrato firmado entre esta y la empresa contratante dispusiese lo contra-
rio. Es cierto que tal afirmacion se basaba en la lectura conjunta de los parrafos 2 y 7 del articulo 20 de la
ley de patentes de 1986, ya derogada. Pero los parrafos 1 y 5 del articulo 21 de la actual ley de patentes
de 2015 no dan pie a interpretarlo de otro modo. Es mds, el nuevo texto legal aplicarfa la misma regla a la
investigacion contratada a organismos publicos de investigacién (OPI). Entre los autores que han analizado
esta problemdtica tras la dltima reforma, SANCHEZ GARcfia, L., (2016 y 2017).

2 Los pactos sobre propiedad de los resultados de un proyecto de I+D, en el marco tanto de
la I+D ejecutada por tercero como de la cooperacién cientifico-tecnolégica, serdn abordados con ma-
yor detalle en el tercer capitulo. En el segundo caso, ademds, serdn analizados con gran profundidad
en capitulos ulteriores.

% Para una visién global y actualizada de los mecanismos de proteccién de los resultados de un
proyecto de I+D+i, ver FERNANDEZ NovoA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRa, (2017). Muchos son los
autores que han analizado la problemdtica de la propiedad industrial en su conjunto. Entre las monografias
espailolas, ademds de la ya citada, BARRERO RODRIGUEZ, E., (2016). Entre las extranjeras, AZEMA y GA-
LLOUX, (2017), BRUGUIERE, J. M., (2018), BENTLY y SHERMAN, (2014) 0 VANZETTI, A., (2013). También
son muchas las publicaciones en obras colectivas. Entre las de autores espafioles, CURELL SUNoOL, M.,
(AAVY, 2005), MORGADES MANONELLES, J. A., (AAVY, 2005), Casapo CERVINO, A., (AAVY, 2012
y 2014) 0 CONCEPCION SANCHEZ, M. J., (AAVY, 2015).
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aquel usa unicamente sus propios medios, como los que ejecuta conjuntamente
con otros agentes econdmicos y los que encarga a un organismo generador de
conocimiento. De hecho, la proteccion de los resultados de la investigacion es
una variable de importancia decisiva en toda estrategia tecnologica empresarial.
Y, en muchos casos, la ventaja competitiva que supone una patente propia, jus-
tifica el mayor coste de la inversion en I+D+i con respecto a la adquisicién de
una tecnologia ya existente. Desde la vertiente opuesta, la universidad u orga-
nismo de investigacién que ha desarrollado una tecnologia por su cuenta y ries-
g0, querra evitar que esos conocimientos sean explotados por otros sin recibir,
a cambio, la oportuna contraprestacion econdmica *°.

Los diferentes ordenamientos juridicos se han preocupado de retribuir a
quien ejecuta proyectos de I+D, a través de la concesion de monopolios legales
para el uso de sus resultados, permitiéndole asi rentabilizar la inversion reali-
zada. Nos estamos refiriendo, sobre todo, a patentes de invencién y a modelos
de utilidad. Dicha exclusividad tiene cardcter temporal y esté limitada al terri-
torio del estado que la concede. A cambio de la misma, el titular del derecho
ha de hacer publicos los resultados protegidos, con lo que estd contribuyendo
al avance de la ciencia?.

Por lo que al ordenamiento juridico espaiiol se refiere, la patente de inven-
cion es el titulo expedido por el estado (a través de la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas) que confiere al receptor, por periodo improrrogable de veinte
afios, el derecho exclusivo a desarrollar una determinada invencién, de procedi-
miento o de producto, utilizando al efecto el objeto de la misma 8. Pero no toda
invencién es susceptible de ser protegida en Espana mediante patente. Para
poder serlo, es necesario que en ella concurran tres circunstancias %. En primer

% En este sentido, BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 145), quien defiende que la promocidn de las acti-
vidades investigadoras en la universidad y el fomento de sus relaciones con la industria llevaron al legisla-
dor espafiol a buscar el marco legal mds apropiado para proteger los resultados de la investigacién univer-
sitaria, y para facilitar la transferencia de conocimientos entre las instituciones académicas y el sector
productivo. Otros autores espafioles que han analizado este asunto son ARROYO APARICIO, A., (AAVY,
2012), GOMEZ SEGADE, J. A., (AAVY, 2014), SANCHEZ GARCciA, L., (2016 y 2017), GONZALEZ-ALBO y
ZULUETA, (CI), MASSAGUER FUENTES, J., (EDM) o CLAVER CAMPILLO, J. A., (2017).

27 Para BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019), este monopolio es una restriccion a la libertad de
competencia, en beneficio del inventor y perjuicio de los competidores (pues sin la autorizacién del ti-
tular no podran explotar la invencién). Los autores afirman, no obstante, que esto tiene una doble justi-
ficacién. De una parte, porque asi se concede al titular una compensacién por el esfuerzo realizado
en I+D. De otra, porque se piensa que es la mejor manera de fomentar el progreso de la técnica y de la
industria, posibilitando que las invenciones se hagan ptblicas, pasando asi a formar parte de lo que se
denomina el «estado de la técnica».

8 «Ley 25/2015 de patentes», BOE n.° 177, 2015 y «Real decreto 316/2017 por el que se aprueba el
reglamento para la ejecucion de ley de patentes», BOE n.° 78, 2017.

2 Sobre los requisitos de patentabilidad de una invencién, véase BROSETA y MARTINEZ SANZ (2019,
pp. 235-236). La literatura juridica espafiola en materia de patentes es abundante. Entre las monografias,
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lugar, la «<novedad», entendiendo como que no se encuentre comprendida en el
estado de la técnica, de forma que ni exista una patente igual anterior sobre la
misma invencion, ni esta haya sido divulgada antes de la fecha de solicitud, en
Espaiia o en el extranjero. En segundo lugar, que implique por si misma una
«actividad inventiva», por lo que la invencion, ademas de nueva, no debe resul-
tar o deducirse del estado de la técnica de una manera evidente para un experto
en la materia. Por ultimo, la invencion debe ser susceptible de «aplicacion in-
dustrial», en el sentido de que su objeto pueda ser utilizado o fabricado en algu-
na modalidad de actividad industrial, incluida la agricola.

La legislacion espafiola también posibilita la proteccion de los resultados
de un proyecto de I+D mediante el modelo de utilidad, que recaeria sobre el
mismo objeto que la patente: una invencion industrial. Sin embargo, existen
diferencias importantes entre ambas figuras. De entrada, la actividad o altura
inventiva que se exige para la invencion protegible como modelo de utilidad es
menor que la que se requiere para la invencion patentable. Ademads, al contra-
rio de lo que ocurre con la patente, el modelo de utilidad se concede por un
periodo improrrogable de diez afos y no puede recaer sobre una invencién de
procedimiento *°.

En algunas ocasiones, los titulares de la regla técnica novedosa prefieren
no hacerla publica, aunque esta decision suponga la renuncia al derecho de
exclusividad temporal concedido por el estado?!'. Asi, optan por proteger los
resultados del proyecto de I+D mediante su no divulgacién; es decir, mediante
el secreto industrial o know-how 3. Sin embargo, para que los resultados de un
proyecto de I+D puedan ser protegibles mediante el secreto industrial deben
concurrir tres circunstancias. Primera, que no sean conocidos ni facilmente
accesibles para las personas que actiian en los circulos en que normalmente se

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (2015). Entre los articulos en revistas o capitulos en obras colectivas,
MARTINEZ PEREZ, M., (REI), GOMEZ SEGADE, J. A., (ADIDA), MASSAGUER FUENTES, J., (AJ) 0 BOTANA
AGRA, M., (AAVY, 2013). Las contribuciones de autores extranjeros son también numerosas. Entre las
monografias, REMICHE y CASSIERS, (2010), SCHLICHER, J. W., (2012) o SENA, G., (2011).

3 Regulado en la ley de patentes, ya citada. Entre los trabajos de autores espafioles sobre el modelo
de utilidad, véase GOMEZ SEGADE, J. A., (1988), OTERO LASTRES, J. M., (AAVYV, 1990) o las recientes
contribuciones de VAREA SANzZ, M., (AAVYV, 2017), LoBATO GARCIA-MUIAN, M., (AAVY, 2015) o CoLo-
MER, RoJAS, VERA ROA y PENAS GARCIA, (AAVYV, 2018).

31 Segin GOMEZ SEGADE, J. A., (1974, p. 66), seria secreto industrial todo conocimiento reservado
sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario desee mantener oculto por su valor
competitivo para la empresa. Para otras contribuciones de autores espafioles sobre este modo de proteger
los resultados de un proyecto de I+D, PEREZ SANTOS, J., (AAVV, 1990), GOMEZ SEGADE, J. A.
(AAVY, 2001) o MARTIN ARESTI y DE HARO IZQUIERDO, (AAVYV, 2014).

32 En esta materia, conviene citar la reciente adopcién de la «Ley 1/2019 de secretos empresariales»,
BOEn.° 45,2019, que incorpora al ordenamiento espaiiol la «Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y
el Consejo, relativa a la proteccién de los conocimientos técnicos y la informacién empresarial no divulgados
(secretos comerciales) contra su obtencion, utilizacion y revelacion ilicitas», DOUE L/157, 2016.
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usan dichos conocimientos. Segunda, que tengan valor comercial por ser se-
cretos. Por tltimo, que hayan sido objeto, por la persona que legitimamente los
controla, de medidas para mantener el cardcter secreto *. En todo caso, la pro-
teccion mediante el mero secreto puede ser tan vdlida como la proteccion a
través de un derecho de propiedad industrial. La eleccién de uno u otro meca-
nismo dependeré de toda una serie de factores que tendrdn que ser analizados
en cada situacion *.

Es necesario sefialar, ademds, que la legislacidn espafiola regula modali-
dades de proteccion aplicables inicamente a materias especificas, como lo son
las invenciones biotecnoldgicas *, las topografias de productos semiconducto-
res *®, las obtenciones vegetales *’ o los programas de ordenador .

En relacion con el tema, no hay que olvidar que las creaciones estéticas o
de forma, susceptibles de aplicarse en la fabricacién de productos, pueden ser
también protegidas; en este caso, mediante la proteccion del disefio industrial *°.
Asi, mientras las patentes de invencién y los modelos de utilidad protegerian las
invenciones técnicas, el disefio industrial protegeria las formas externas que
tienen por finalidad hacerlos mds atractivos para el consumidor, sin afiadir una
mayor utilidad técnica o préctica. Histéricamente, la legislacion espafiola dis-
tinguia entre modelos industriales y dibujos industriales. Los modelos eran sus-
ceptibles de reproduccién industrial, como prototipos, al tener carécter tridi-
mensional. Los dibujos, en cambio, no podian serlo, al ser bidimensionales. La
regulacion actual abandona ese criterio y, en su lugar, se centra en el disefio
industrial como objeto unitario de proteccion .

Tampoco conviene olvidar el importante papel que desempefan las mar-

4 como complemento a la proteccion de los resultados de un proyecto

cas

3 Asi lo afirma el articulo 1.1 LSE. En el mismo sentido, BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 41).

3 Sobre este punto, DOWLING, M. J., (AAVYV, 2000).

3 «Ley 10/2002, de proteccién juridica de las invenciones biotecnolégicas», BOE n.° 103, 2002.
Sobre el particular, véase GUILLEM CARRAU, J., (2011), GOMEZ SEGADE, J. A., (AAVYV, 2007) o CURTO
Poro, M., (2017).

3% «Ley 11/1988 de proteccion juridica de las topografias de productos semiconductores», BOE
n.° 108, 1988. En esta materia, véase VILA ROBERT, J. D., (AAVY, 2012).

3 «Ley 3/2000 de régimen juridico de proteccion de las obtenciones vegetales», BOE n.° 8, 2000.
Entre los autores que han tratado esta normativa, véase GARCIA VIDAL, A., (2017).

3 Entre los trabajos de autores espafioles, BUSTILLO SAINZ, M., (RADNT), ESTEVE PARDO, A.,
(ADIDA) o Bonpfa RoMAN, E., (AAVYV, 2002).

¥ «Ley 20/2003 de proteccién juridica del disefio industrial», BOE n.° 162, 2003.

40 Asf lo afirma BROSETA y MARTINEZ SANZ (2019, pp. 251-257). La proteccién de las formas exter-
nas ha sido analizada por varios autores. Entre los trabajos posteriores a la actual ley, GOMEZ SEGADE, J. A.,
(ADIDA), BERMUDEZ DE AviLA, M., (2013), CURELL SUNOL, M., (AAVYV, 2005), MAcias MARTIN, J. A.,
(AAVY, 2005) o OTERO LASTRES, J. M., (AAVY, 2012).

4 La «Ley 17/2001 de marcas», BOE n.° 294, 2001, considera marca todo signo susceptible de
representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa
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de I+D por medio de patentes y modelos de utilidad. En efecto, el monopolio
de explotacion que confiere la patente es de cardcter temporal: veinte afios im-
prorrogables, contados a partir de la fecha de solicitud. Las marcas, en cambio,
conceden un monopolio de diez afos, pero este puede ser indefinidamente pro-
rrogado. Aunque las patentes protegen invenciones y las marcas protegen sig-
nos distintivos, si durante la vida de la patente los productos fabricados con la
tecnologia protegida se han comercializado a través de una adecuada «politica
de marca», esta marca consolidada entre los consumidores permitird prolongar
de manera artificial la vida de la patente *2.

Como acabamos de ver, es considerable la legislacion espafiola que em-
presas, centros de investigacion y universidades deben tener en cuenta a la
hora de proteger los resultados de sus proyectos de [+D. Ademas, a esto ha-
brian de afiadir las normas adoptadas por organizaciones intergubernamenta-
les, como la Organizacién Mundial de Comercio®, la Organizacién Europea
de Patentes* o la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual **. Esta
afirmacion es especialmente cierta cuando se trata de proteger dichos resulta-
dos a escala internacional por medio de una patente. De hecho, registrar una
patente fuera del territorio espanol es un tema complejo, ya que no existe un
sistema supranacional unificado que permita obtener, a través de una tnica
solicitud, una patente internacional regida por normas comunes, sujeta a los

de los de otra. Segtin afirma VICENT CHULIA, F., (2010, p. 1123) junto a la funcién de indicacién de la
procedencia empresarial del producto o servicio, la marca indica al publico la calidad de estos, y con-
densa el prestigio o goodwill de que gozan. Algunos autores espaiioles han venido estudiando el derecho
de marcas desde hace afios. Como ejemplo, las monografias de CAsapo CERVINO, A., (1994) o FERNAN-
DEZ Novoa, C., (1990). Entre las contribuciones posteriores a la publicacién de la actual ley, véase
OTERO LASTRES, J. M., (ADIDA), ALoNsO EspPiNosa, F. J., (AD), FERNANDEZ Novoa, C., (2004), GIL
VEGA, V., (AAVY, 2005), GArcia CRUCES, J. A., (2008) o FERNANDEZ Novoa y GARCIiA PEREZ,
(AAVYV, 2012).

4 En efecto, son numerosos los casos en los que, aunque la tecnologia haya pasado ya a ser de domi-
nio publico (con lo que cualquiera puede utilizarla para fabricar y distribuir productos alternativos), los
consumidores siguen identificandola con una marca determinada, por lo que el antiguo titular de la patente
pasa a disfrutar de un cuasi-monopolio de hecho. En este sentido, véase la ponencia sobre las marcas como
complemento a las patentes que tuvo lugar en PATLIB 1998, evento organizado por la OEPM y la OEP. Para
una contribucién especifica en la materia, véase DELICADO MONTERO-R{0s, J., (AAVV, 2000).

4 «Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comer-
cio» (1994). Entre los autores que han analizado este acuerdo internacional, véase GOMEZ SEGADE, J. A.,
(ADIDA), CARRASCO PRADAS, D., (AAVY, 1997), IGLESIAS PRADA, J., (TRD) 0 MONTANA MORA, M.,
(AAVY, 2005).

4 «Convenio de la patente europea» (1973). Entre las contribuciones de autores espafioles en esta
materia, MACIAS MARTIN, J. A., (AAVYV, 2012). Entre los autores extranjeros, las monografias de PATER-
SON, G., (1992) o STAUDER, D., (2003).

4 «Tratado de cooperacién en materia de patentes» (1978) y «Tratado sobre el derecho de patentes»
(2000). Sobre el primero de ellos, Casapo CERVINO, A., (NUE) y (ADIDA), Gurry, F., (EI), VEREDA
EspaDA, J., (ICERE) o BoTANA AGRrA, M., (ADIDA). Sobre el segundo, LENCE REuA, C., (ADIDA) o
BoTaNA AGra, M., (ADIDA).
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mismos plazos y a las mismas tasas de mantenimiento. Por este motivo, de
entre las alternativas existentes en la actualidad, los titulares de la invencion a
proteger tendrdn que elegir la que mds se adectie a cada supuesto *6. En lineas
generales, tres serian las opciones. En primer lugar, la via europea, que permi-
tirfa proteger los resultados del proyecto de [+D en los casi cuarenta paises que
se han adherido al convenio de la patente europea. En segundo lugar, la via PCT
o via internacional, que posibilitaria tramitar la solicitud de patente en los mds
de ciento cincuenta paises firmantes del tratado de cooperacién en materia de
patentes. Por tltimo, la via nacional, que consistiria en solicitar la proteccién
en cada una de las oficinas de patente nacionales donde se desee proteccion.
Hay que seiialar, sin embargo, que todos estos sistemas presentan una caracte-
ristica comun: cuando finalmente se concede la patente solicitada, incluso si se
trata de una patente europea o internacional, tendrd cardcter de patente nacio-
nal dentro de cada pais y estard sujeta a las normas legales nacionales aplica-
bles a las patentes de ese pafs.

También es cuantiosa la normativa de la UE que podria aplicarse a la
proteccidn de los resultados de un proyecto de I+D. Baste citar los mecanis-
mos unitarios de proteccion de los signos distintivos o del disefio industrial,
mediante su solicitud a través de la Oficina de la Propiedad Intelectual de
la UE*. En materia de patentes los avances son menos llamativos *, pues de
momento no existe un mecanismo similar de proteccion para las invenciones
industriales. Consciente de las limitaciones del convenio de Miinich sobre la
patente europea, en 1975 la UE elabor6 el convenio de Luxemburgo sobre la
patente comunitaria, que trat6 de lograr que a través de una tnica solicitud se
pudiese conseguir una tnica patente para todo el territorio de la Unién Euro-
pea®. Ante el fracaso de dicha iniciativa, se sucedieron diferentes propuestas
normativas que culminaron, en 2012, con la adopcién de un acuerdo de coope-
racion reforzada en el &mbito de la creacion de una proteccidon unitaria me-

46 Para conocer con mayor detalle las particularidades de la proteccién de las invenciones fuera del
territorio espaifiol, puede consultarse, entre otros, VICENT CHULIA, E., (1991).

4 «Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unién Euro-
pea», DOUE L/154, 2017. Entre los autores espaioles que han analizado este mecanismo de proteccion,
Casapo CERVINO, A., (2000) o FERNANDEZ Novoa, C., (1995). Para trabajos mds recientes, MEDRANO
CABALLERO, L, (2012) 0 MARCO ARCALA, L. A., (ADIDA). Y «Reglamento 6/2002 del Consejo sobre los
dibujos y modelos comunitarios», DOUE L/3, 2002. Para un estudio sobre el particular, véase CASADO
CERVINO y BLANCO GIMENEZ, (AAVY, 2012), GOMEZ SEGADE, J. A., (2012) o GARCIA VIDAL, A., (2012).

8 Los defectos del sistema de patentes en la UE quedaron ya reflejados en Comisién Europea
(1997), donde se constataba la infrautilizacién de la patente como medio de proteger la tecnologia, al
tiempo que se manifestaba la importancia de dicho instrumento para fomentar la [+D+i.

4 Para conocer las vicisitudes de la creacién de una patente comunitaria, DELICADO MONTERO-
Rios, J., (AAVY, 2005).
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diante patente. Como consecuencia del acuerdo, se cred la patente europea con
efecto unitario*® y un Tribunal Unificado de Patentes (TUP)>!. Aunque no se
trata de una patente comunitaria en sentido estricto, son muchas las ventajas
que ofrece este instrumento para proteger los resultados de los proyectos
de I+D en la Unién Europea. Entre los inconvenientes, que Espafia se ha abs-
tenido de participar, al haberse limitado a inglés, francés y aleman los idiomas
oficiales en que se desarrolla el procedimiento.

5. EXPLOTACION ECONOMICA DE LOS RESULTADOS
DE UN PROYECTO DE I+D

Quien decide asumir los cuantiosos gastos derivados de un proyecto
de I+D (ejecutado individualmente, realizado en cooperacién con otros o en-
cargado a un centro generador de I1+D), lo hace para que sus resultados le
permitan ser mds competitivo. Esto pasa por evitar que dichos resultados se
queden al nivel meramente tedrico, lo que se logrard mediante una adecuada
explotacion econdmica de los mismos 2. En grandes lineas, la explotacion de
los resultados de un proyecto de I+D puede efectuarse de modo directo o indi-
recto. Serfa directo cuando su titular incorpora dichos resultados al propio
proceso productivo, para fabricar/utilizar los productos/procedimientos nue-
vos o mejorados. Por el contrario, serfa indirecto cuando el titular los rentabi-
liza a través de su transferencia a un tercero, quien los usara para optimizar sus
correspondientes productos o procesos.

50 Asi lo afirman BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, pp. 245-247). Segun los autores, el «Regla-
mento 1257/2012 por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la creacién de una
proteccion unitaria mediante patente», DOUE L/361, 2012, permite ahora afiadir a la patente europea (con-
cedidas en virtud del convenio de Miinich) un «efecto unitario», que tendra que solicitarse por el titular de
dicha patente. Los autores defienden que, a diferencia de lo que sucedia en iniciativas anteriores, no se crea
un titulo propiamente comunitario, sino que se aiade un efecto (ciertamente poderoso) a la ya existente
patente europea. Entre los espafioles que han analizado este nuevo instrumento, véase GOMEZ SEGADE, J.
A., (ADIDA), BALANA VICENTE (CPIDC), SAMPEDRO CALLE, R., (AAVYV, 2012), BOoTANA AGRA, M.,
(ADIDA), GONZALEZ NAVARRO, B. A., (AJA) o GARCIA VIDAL, A., (AAVY, 2016).

51 «Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes», DOUE, C/175, 2013. Entre los autores que han
analizado esta novedosa jurisdiccién, DESANTES REAL, M., (REDI), MONTANA MORA, M., (AAVY, 2015) o
MIGUEL ASENSIO, P. A., (AEDIP).

2 Una muestra de lo que se entiende por explotacién econémica de los resultados de un proyecto
de I+D la tenemos en articulo 1 del actual reglamento de exencién por categoria para acuerdos en materia
de I+D, ya citado. En dicha disposicion se considera «explotacion de resultados» la fabricacién o distribucion
de los productos considerados en el contrato o la utilizacién de las tecnologias consideradas en el contrato (es
decir, de los productos o procedimientos derivados de las actividades de I+D). También se considerard «ex-
plotacion de resultados» la cesién de derechos de propiedad industrial, la concesién de licencias relativas a
tales derechos y la comunicacién de know-how con el fin de permitir esa fabricacién o esa utilizacion.
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Las administraciones otorgan gran importancia a la explotacién de los
resultados de los proyectos de [+D, pues es la incorporacién de la tecnologia a
los procesos productivos lo que permite ser mas competitivo. Hasta tal punto
es asi, que la propia ley espafiola de patentes exige que la patente se explote en
el plazo de tres afios desde su concesion o de cuatro desde su solicitud. De no
explotarse, la propia norma establece un severo sistema de licencias obligato-
rias, que podrian llevar a que la patente se explotase sin contar con la voluntad
del titular 3. Otro ejemplo del interés de las administraciones en que los resul-
tados de los proyectos de I+D no se queden a nivel tedrico, es que estas suelen
condicionar la concesidn de incentivos publicos (subvenciones) a la existencia
de un plan para explotar dichos resultados. Una muestra la tenemos en el Pro-
grama Marco de [+D+i de la Unién Europea . Los consorcios que pretendan
beneficiarse de los fondos asignados a este programa tienen que adjuntar a su
propuesta un plan de explotacion y difusion de resultados, documento que es
tenido muy en cuenta por la Comision para aprobarla o rechazarla. Ademads, si
la propuesta es aprobada, las entidades participantes deben detallar dicha es-
trategia en el «Acuerdo de Consorcio» que negocian y firman entre ellos (Con-
sortium Agreement). Y mantenerla actualizada durante todo el tiempo que dure
el proyecto de I+D, en funcién de cémo este vaya evolucionando. Ademads, a
su conclusion, han de presentar un informe final que explique como van a ex-
plotar los resultados finalmente obtenidos. El visto bueno a ese informe es
necesario para que la Comision Europea transfiera a los participantes la parte
de la subvencion que les quede por percibir *.

5.1 Explotacion directa: fabricacion y comercializacion

En los casos de cooperacion cientifico-tecnoldgica, por ejemplo, los pac-
tos alcanzados en materia de explotacién directa de los resultados son de ex-
traordinaria importancia.

Asi, las entidades que hayan ejecutado conjuntamente el proyecto de [+D
tienen dos opciones: poner fin a su colaboracidn una vez finalizado dicho pro-
yecto o continuarla durante la fase de fabricacién y comercializacion de la

3 Asi lo afirman BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 241), al referirse al articulo 90 de la actual
ley de patentes. Para un estudio exhaustivo de este requerimiento, véase BOTANA AGRA, M., (1975).

3 Véase el reglamento por el que se crea el programa Horizonte Europa y se establecen sus normas
de participacion y difusion, disposicion ya citada.

3 Sobre las obligaciones de los beneficiarios del Programa Marco en materia de explotacién de los
resultados de los proyectos de I+D, véase European IPR Helpdesk (2014, pp. 13-29).
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nueva tecnologia generada. Si deciden concluir su relacion, los resultados del
proyecto podran ser utilizados por cada uno de ellos para fabricar y comercia-
lizar por su cuenta, de forma independiente. Si, por el contrario, optan por
continuar con la colaboracion durante la fase de fabricacion y comercializa-
cién (o, al menos, concertar la manera de llevarla a cabo individualmente),
deberdn alcanzar los correspondientes compromisos. Para analizar dichos
compromisos nos remitimos a lo expuesto en los apartados 2.1 y 2.2 de este
capitulo, puesto que pueden instrumentarse tanto a través de vinculos societa-
rios como contractuales *°.

5.2 Explotacion indirecta: transferencia

En muchas ocasiones, quienes ejecutan un proyecto de [+D no pueden, o
no quieren, utilizar la tecnologia generada para fabricar y comercializar por si
mismos los productos nuevos o mejorados. También puede darse el caso de que
opten por no hacer uso de alguna de sus facultades de explotacién (fabricacién,
comercializacion...), no explotar todas sus aplicaciones técnicas o no hacerlo
en todos los mercados. Ante esta situacion, los propietarios de la tecnologia
pueden transferirla en todo o en parte a un tercero, autorizandole a incorporarla
en su proceso de fabricacion y/o comercializacion 3. Con esta practica, quienes
han ejecutado el proyecto de I+D recuperardn las inversiones realizadas en el
mismo Yy, a ser posible, obtendran un beneficio adicional. Por su parte, el terce-
ro en cuestion podra explotar una tecnologia que no ha tenido que generar pre-
viamente, ahorrdndose esfuerzos innecesarios por repetitivos. En todo caso,
ademds, se evitard que la tecnologia quede sin ser explotada.

La transferencia de resultados puede ser una opcién empresarial de gran
utilidad para innovar productos y procesos; en particular, para aquellos empre-
sarios que no cuentan con capacidad propia de [+D (humana y/o material), ya
que les permite beneficiarse de soluciones tecnoldgicas previamente genera-
das por otros. También es de gran utilidad para centros de investigacién y
universidades, quienes pueden obtener importantes beneficios autorizando a

% La explotacién directa de los resultados de un proyecto de I+D, en el marco tanto de la I+D ejecu-
tada por tercero como de la cooperacion cientifico-tecnoldgica, se estudiara con mas detalle en el tercer
capitulo. En el segundo caso, ademas, serd analizada con profundidad en capitulos ulteriores.

7 Entre los autores espafioles que han estudiado este instrumento de explotacién indirecta de los resul-
tados de un proyecto de [+D, RUBIRALTA, M., (2003), MARTIN ARESTI, P., (AAVYV, 2018) o ENCISO ALONSO-
MURNUMER, M., (AAVY, 2012). Entre los extranjeros, SMITH y PARR, (1993), BRUNsvOLD y O’REILLEY,
(2004), GOLDSCHEIDER, R., (2002), MOWERY, NELSON, SAMPAT y ZIEDONIS, (RP), BESSY y BROUSSEAU,
(2001), ALEMAN, M., (2019), CORTESE, B., (2002) u OLIVEIRA ASCENSAO, J., (AAVYV, 2013).
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las empresas a utilizar la tecnologia que ellos previamente han desarrollado
por su cuenta a través de la llamada «investigacion propia» 3.

Las modalidades de transferencia de los resultados del I+D son muy va-
riadas®. Ademads, dicha transferencia puede tener su origen en proyectos
de I+D ejecutados tnicamente con medios propios, pero también puede con-
sistir en resultados obtenidos conjuntamente por alianzas cientifico-tecnoldgi-
cas o derivarse de la investigacion encargada por una empresa a un centro ge-
nerador de I+D %. Tal variedad de supuestos, unida a la propia complejidad de
la institucidn, aconsejan que transmitente y receptor alcancen los compromi-
S0S necesarios para permitir la explotacién pacifica de la tecnologia objeto del
negocio juridico. Estos compromisos se regirdn, en gran medida, por la auto-
nomia de la voluntad de las partes. Sin embargo, dicha autonomia estara limi-
tada por el ordenamiento juridico; en particular, por la legislacion aplicable a
obligaciones y contratos, a la defensa de la libre competencia y a la proteccién
de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las normas en materia de obligaciones y contratos, nos
remitimos a lo expuesto en el apartado 2.1 de este capitulo, pues la transferencia
de tecnologia se instrumentard normalmente mediante vinculos contractuales. En
cuanto al derecho de la competencia, también nos remitimos a lo expuesto en
dicho apartado 2.1; sobre todo, en lo relativo a las limitaciones que las autorida-
des supervisoras de la libre competencia imponen a los pactos anticoncurrencia-
les. En efecto, al igual que sucede en los acuerdos para la ejecucion de proyectos
de I+D, los destinados a transferir sus resultados tambi€n suelen contener clausu-
las restrictivas de la libre competencia, tanto entre las partes contratantes como
con terceros. Pero también suelen ser beneficiosos para el progreso técnico. Por
ello, se recomienda ser cuidadoso a la hora de negociar. Y, en concreto, no infrin-
gir el reglamento de exencion por categoria que sea aplicable: el relativo a los
acuerdos de I+D, si la transferencia se considera explotacién concertada de resul-

% Entre los autores espaifioles que han analizado este mecanismo con el que las universidades pue-
den rentabilizar los resultados de la «investigacion propia», véase VARGAS VASSEROT, C., (AAVY, 2012),
VICENTE LACAMBRA, G., (ADIDA) o EsSTUPINAN CACERES, R., (AAVY, 2012).

% Por ejemplo, dependerd de que se transfiera la propiedad de la tecnologia generada o de que
Unicamente se autorice su uso. También variard en funcién de que la tecnologia esté protegida por un
derecho de propiedad industrial o por el mero hecho de haberla mantenido en secreto. Sobre estas y
otras formas de transferencia de tecnologia, puede consultarse BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019,
pp. 242-244).

% La explotacién indirecta de los resultados de un proyecto de I+D, tanto en el marco de la I+D
ejecutada con medios propios, como de la ejecutada por tercero o por un consorcio de cooperacion cienti-
fico-tecnoldgica, se estudiard con mds detalle en el tercer capitulo. En el dltimo caso, ademds, serd anali-
zada con profundidad en capitulos ulteriores.
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tados de un proyecto conjunto de I+D°®'; o, en caso contrario, el relativo a los
acuerdos de transferencia de tecnologia %. Por otro lado, como ya hemos expues-
to anteriormente, transmitente y receptor de la tecnologia veran limitada su auto-
nomia contractual por lo dispuesto en la legislacion sobre derechos de propiedad
industrial, particularmente en materia de transferencia de estos derechos. Como
ejemplo de la tutela que el derecho ejerce sobre la transmision de estos bienes
inmateriales, basta citar que la legislacion espafiola de patentes exige que los
contratos de transmision se celebren por escrito para ser validos y que sean inscri-
tos en el registro de patentes para que surtan efecto frente a terceros .

6. AYUDAS PUBLICAS A LA I+D+i

Uno de los principales obstdculos a los que se enfrentan quienes preten-
den llevar a cabo actividades de I+D+i es la obtencion de recursos financieros;
entre otros motivos, por el elevado riesgo que dichas actuaciones conllevan %,
Para tratar de aliviar el problema, los poderes publicos ponen a disposicion de
empresas, organismos de investigacion y universidades toda una serie de in-
centivos financieros con objeto de reducir su coste.

Los incentivos financieros a la I+D+i se agrupan en dos amplias catego-
rias: (1) ayudas directas, principalmente subvenciones y créditos blandos, des-
tinadas en su mayoria a estimular actividades de innovacién donde la rentabi-
lidad social y la privada difieren en mayor medida; y (2) ayudas indirectas, en
forma de estimulos fiscales, que tienen un caricter horizontal al no existir in-
tervencion publica en la seleccion de los proyectos incentivados ®. Ambos ti-
pos de incentivos publicos son extensamente empleados y no existe una clara

1 Reglamento de exencién por categoria para acuerdos en materia de I+D, ya citado.

02 «Reglamento 316/2014 de la Comisidn, relativo a la aplicacién del articulo 101, apartado 3,
del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologia», DOUE L/93, 2014, y ar-
ticulo 1.4 de la ley de defensa de la competencia, ya citada. Entre los autores espafioles que han estudiado
la problemadtica anticoncurrencial de los acuerdos de transferencia de tecnologia, pueden verse BAHAMON-
DE DELGADO, R., (2016), MASSAGUER FUENTES, J., (LL), ARPIO SANTACRUZ, J. L., (AAVYV, 2012) 0 MARI-
NA GARCiA-TURON, A., (AAVY, 2014). Entre los autores extranjeros, KorAH, V., (1996).

6 Asi lo afirman BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, pp. 242-243), en relacién con la ley de paten-
tes. Sobre este particular, véase también MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 82). Para la autora, en estos contra-
tos la observancia de forma es exigible en un doble sentido: como condicién de validez del contrato y
como requisito de oponibilidad a los terceros.

¢ Para un andlisis en profundidad de esta materia, véase MONTEJO, ESCRIBANO y ESTEBAN, (1999).
Para los autores (p. 7), la financiacion figura siempre entre las barreras a la innovacién mds citadas en to-
das las encuestas. Un trabajo reciente es CASTILLO y CRESPO, (RCD).

% Sobre la efectividad de los incentivos publicos a la [+D+i, véase Busom, MARTINEZ Ros y
CORCHUELO (AAVYV, 2010). Sobre los diversos tipos de incentivos existentes, JAUMANDREU, J.,
(2000, pp. 31-66).
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argumentacion tedrica en favor de uno u otro. Argumentos en favor de los es-
timulos fiscales serian su mayor neutralidad, menor coste de implementacion
por parte de la administracién y la mayor seguridad que ofrecen a los benefi-
ciarios. Por el contrario, las ayudas directas generan menor incertidumbre para
el presupuesto publico, permiten concentrar recursos en aquellas actividades
de I+D+i con menor rentabilidad privada, pero mayor rentabilidad social, y
tienen un dmbito de actuacién mds amplio (al permitir apoyar también las ac-
tividades de I+D llevadas a cabo por universidades y OPI) .

Entre las ayudas directas, algunos autores incluyen las compras publicas
llevadas a cabo por las administraciones; en particular, en aquellos sectores en los
que la demanda publica supone un porcentaje importante de la demanda total. La
justificacion del efecto positivo de las compras publicas sobre la [+D-+i residiria
en que las innovaciones se generan a partir de las necesidades manifestadas por la
demanda y conocidas por las empresas. Asi, la demanda del sector publico haria
que las empresas incrementaran su esfuerzo innovador ¢’. Es verdad que, en cierto
modo, las compras publicas funcionan de una manera similar a una subvencion,
dado que existe un compromiso de compra por parte del sector ptiblico y el precio
de esta compra incluye una prima que compensa a la empresa por los costes de la
etapa de I+D+i. Sin embargo, las compras ptiblicas premian los resultados de la
investigacion, mientras que, en las subvenciones, estos resultados no son riguro-
samente necesarios. Por tanto, consideramos que, en sentido estricto, no se trata-
ria realmente de ayudas publicas a la I+D+i .

6.1 Ayudas directas: subvenciones o créditos blandos

Un proyecto de I+D conlleva cuantiosos gastos, como horas de dedica-
cién del personal cientifico, amortizacién de instrumental y equipamiento,

% Para un estudio comparativo entre ayudas publicas de cardcter directo e indirecto, Busom, MAR-
TINEZ ROs y CORCHUELO, (EI).

7 JAUMANDREU, J., (2000, pp. 60-63), entre otros. Segtn afirma el autor, en la mayoria de paises
desarrollados, el gasto del sector publico supone un porcentaje importante del PIB. Uno de los capitulos
fundamentales de este gasto es el de las compras publicas, que tienen lugar cuando las administraciones
adquieren bienes para garantizar su propio funcionamiento o destinarlos al uso publico. Estas compras pu-
blicas suelen realizarse mediante concursos a los que las empresas concurren y en los que se especifican las
caracteristicas que debe cumplir el bien adquirido. Y, en sectores como la defensa y la sanidad, implican la
adquisicién de bienes con un elevado contenido tecnoldgico. Otros autores que han estudiado el papel de
las compras puiblicas como medio para estimular la I+D+i son MURILLO JAso, L., (AJA), GARciA GIME-
NEZ, A., (2018), VAZQUEZ MALILLA, F. J., (CAP) 0 ZABALA ITURRIAGAGOITIA, J. M., JTMI).

% Asi lo defienden PEREIRAS y HUERGO, (2006). Para estos autores, ademds, en la determinacién del
destinatario de las compras ptblicas son clave otras circunstancias que en principio no afectan a las sub-
venciones, como el que varias empresas compitan por la obtencion del mismo contrato.
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subcontrataciones de servicios externos, adquisicion de patentes y licencias,
o materiales consumidos en ensayos. Esto hace que empresas, universidades
y centros de investigacion se planteen recurrir a fondos publicos para reducir
su coste. Y el medio utilizado suele ser la participacion en programas de
ayudas al I+D+i .

Entre estos, cabe destacar el Programa Marco de [+D+i de la Unién Eu-
ropea, ya mencionado. Mediante dicha iniciativa la Unién Europea ha asigna-
do casi cien mil millones de euros, al periodo 2021-2027, para ser distribui-
dos entre organismos de investigacion, universidades y empresas que ejecutan
actividades de I+D+i; en la mayoria de casos, a través de consorcios transna-
cionales ”°. La ayuda financiera de la UE varia en funcion del tipo de proyecto
o actuacion de que se trate. Y, en gran medida, se instrumenta a través de
subvenciones destinadas a reembolsar, total o parcialmente, los costes deriva-
dos de la actividad de I+D+i"!. A escala internacional, también hay que men-
cionar el Programa Eureka, destinado a promover la cooperacién transnacio-
nal en [+D+i entre empresas de paises europeos. A diferencia del Programa
Marco de la Unién Europea, Eureka no concede subvenciones a los proyectos
que aprueba, pero les otorga un sello de calidad que permite a los proponentes
acceder a ayudas publicas al [+D+i en sus respectivos paises’?. Lo mismo
puede decirse del Programa Iberoeka, pero para la cooperacion empresarial
en I+D+i con Portugal o Iberoamérica .

En cuanto a los programas de ayudas directas a la [+D+i por parte de la
administracién espafiola, mencionar la Estrategia Espaiiola de Ciencia, Tecno-
logia e Innovacién (2021-2027), citada en el anterior capitulo. Este documento

% Entre los autores espafioles que han analizado el papel de las ayudas publicas directas en el fo-
mento de las actividades de I+D+i, véase HERRERA y HEUS, (REA), PEREIRAS y HUERGO, (2006), Busom
y FERNANDEZ-Ri1BAS, (PTIEF), BLANES y Busom (RP), GARCfA QUEVEDO, DUCH-BROWN y MONTOLIO,
(2008), CULEBRAS DE MESA y CALVO GONZALEZ, (EI) 0 GONZALEZ y PAZO, (RP).

70 Véase el reglamento por el que se crea el programa Horizonte Europa y se establecen sus normas
de participacién y difusién, disposicion ya citada.

"I Segitin CDTI (2014, 43-44), el porcentaje del coste subvencionable que asume la UE oscilarfa entre
el 70% (para las acciones de innovacién y los proyectos de la segunda fase del instrumento PYME) y el
100% (para las acciones de investigacion, de coordinacion y apoyo, y las subvenciones del ERC).

2 Eureka es una red intergubernamental creada en 1985 y de la que, en la actualidad, forman
parte 40 paises europeos. Desde su origen ha sido un programa prioritario para la administracion espafiola,
lo que se ha visto reflejado en el trato preferencial recibido en materia de ayudas publicas. Por
ejemplo, CDTI (dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovacién) concede a las empresas espafiolas
ayudas parcialmente reembolsables de hasta el 85% del coste de su participacién en un proyecto transna-
cional de I+D+i que haya sido aprobado por Eureka. Fuente: CDTI. Entre los autores que han estudiado el
programa, BAYONA y Garcia Marco (CEICE).

73 La iniciativa Iberoeka, lanzada en 1991, es una de las modalidades de actuacién del programa
iberoamericano CYTED. Al igual que sucede con Eureka, los proyectos Iberoeka también tienen acceso
prioritario a las ayudas estatales a la I+D+i. Fuente: CDTIL.
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estratégico se implementa a través de los Planes Estatales de Investigacion
Cientifica, Técnica y de Innovacién, que incluyen las ayudas publicas (en ge-
neral, destinadas a empresas y a otros actores del Sistema espafiol de I+D+i) 7.
Dichas ayudas suelen canalizarse a través de las lineas de financiacion del
CDTI " o de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva gestiona-
das por la Agencia Estatal de Investigacion’®. Por ultimo, conviene destacar
que, ademas, las administraciones autondmicas tienen sus propios programas
de ayudas directas a la [+D+i7’.

Para poder beneficiarse al maximo de todas estas oportunidades de finan-
ciacién publica a la [+D+i, las universidades, los centros de investigacion y las
empresas deberdn estar al corriente de un conjunto de aspectos juridicos. En
este sentido, tendrdn que conocer la normativa para participar en el programa
de ayudas de que se trate, las condiciones de elegibilidad de las propuestas, los
tramites a seguir desde la aprobacién del proyecto hasta la recepcion de los
fondos publicos o la solucién de eventuales controversias con el organismo
que administra el programa. Ademds, hay que tener en cuenta que los benefi-
ciarios de ayudas publicas para ejecutar proyectos de [+D+i contraen una serie
de compromisos juridicos con la administracién que les subvenciona el pro-
yecto. Y estos compromisos limitardn su margen de maniobra para alcanzar

4 El vigente Plan Estatal de Investigacién Cientifica, Técnica y de Innovacién (2021-2023), estd for-
mado por cuatro programas: afrontar las prioridades de nuestro entorno; impulsar la investigacion cientifico-
técnica y su transferencia; desarrollar, atraer y retener talento; y catalizar la innovacion y el liderazgo empre-
sarial. Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacién. Para un estudio sobre cémo funciona el sistema de ayudas
publicas estatales a la I+D+i, FERNANDEZ GONZALEZ, F. J., (2002, pp. 78-93).

5 El CDTI gestiona gran variedad de ayudas, tanto para actividades de I+D como de innovacién.
Segtin la linea de financiacién, pueden consistir en ayudas parcialmente reembolsables (préstamos a
largo plazo a tipo de inter€s fijo, por debajo del mercado, con una parte que no debe devolverse), subven-
ciones (ayudas a fondo perdido) o capital riesgo (capitalizacion de empresas para fomentar su crecimien-
to). Fuente: CDTI. Para un analisis sobre el apoyo del CDTI a las empresas espailolas, véase HUERGO y
TRENADO, (2008).

76 Las convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva se denominan: Emplea
(para financiar la incorporacién y formacién en gestiéon de I+D+i de nuevos profesionales que refuercen la
competitividad de empresas espaiiolas), Equipa (para financiar la adquisicién de equipamiento cientifico-
tecnoldgico para la realizacién de actividades de I+D por parte de las entidades instaladas en parques
cientificos y tecnolégicos), Europa Centros (para financiar las acciones de dinamizacion dirigidas a au-
mentar la participacién y liderazgo de los centros tecnoldgicos y de los centros de apoyo a la innovacién
tecnoldgica en el Programa Marco UE), Retos Colaboracion (para financiar el desarrollo de tecnologias,
la aplicacion empresarial de nuevas ideas y técnicas y la creacion de productos y servicios, a través de
proyectos de cooperacion entre empresas y organismos de investigacion) o Plataformas Tecnoldgicas
(para financiar la creacion y el mantenimiento de grupos de trabajo publico-privados, para propiciar inter-
cambio de informacién que facilite la colaboracién entre los interesados en un sector estratégico). Fuente:
Ministerio de Ciencia e Innovacién.

77 Para un estudio sobre como funciona el sistema de ayudas piblicas autonémicas a la [+D+i, véase
FERNANDEZ GONZALEZ, F. J., (2002, pp. 93-137). Sobre c6mo se coordinan con las ayudas estatales,
véase GARCIA QUEVEDO y AFCHA CHAVEZ, (IRUA).
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eventuales pactos, ya sea entre las propias entidades participantes o con terce-
ros. Esto es especialmente relevante cuando se participa en el Programa Marco
de I+D+i de la Union Europea, pues las entidades beneficiarias de la ayuda
deben firmar un contrato con la Comisién Europea, donde se regulan muchos
aspectos relacionados con la ejecucién del proyecto de [+D y con la explota-
cion de sus resultados 7®.

Por otra parte, lo habitual serd que un proyecto de I+D se presente a
varios programas (europeos, estatales y autonémicos) para optimizar el por-
centaje de financiacion publica que recibe. Por este motivo, empresas, uni-
versidades y organismos de investigacion deberdn, ademads, conocer las nor-
mas destinadas a regular los porcentajes maximos de ayuda ptblica que el
derecho de la competencia les permite recibir . Esto es asi porque las ayu-
das publicas distorsionan la libre competencia, de modo que son controla-
das por las autoridades encargadas de evitar comportamientos anticoncu-
rrenciales . El derecho de la Unién Europea, por ejemplo, considera que
las ayudas estatales falsean la libre competencia, favoreciendo a determina-
das empresas o producciones. Si dichas ayudas afectan a los intercambios
comerciales entre los Estados miembro, serdn incompatibles con el merca-
do interior. Ahora bien, esta afirmacion no implica que todos los regimenes

8 A este contrato se refiere BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 298), cuando afirma que los partici-
pantes en un proyecto de I+D firman con la UE un contrato de cardcter sinalagmatico para la concesién
de fondos, en el que manifiestan su conformidad para llevar a cabo el proyecto en las condiciones esti-
puladas en la propuesta de financiacién. También en relacién con el mismo asunto, IZQUIERDO, M.
y J. M., (1995), sefialan que el contrato incluye los siguientes temas: socios contratantes, condiciones
contractuales, duracién del proyecto, costes, participacion financiera de la UE, plazos de presentacién
de informes, y un anexo técnico que describe el proyecto (objetivos, plan de trabajo, papel de cada
participante, resultados previstos...).

7 Para determinar el concepto de ayuda piiblica, véase BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 191).
Segtn los autores, esta expresion debe entenderse en su sentido mds amplio. Asi, con independencia de
que las ayudas procedan de la administracion central, autonémica o local. Ademds, el término incluye las
ayudas «bajo cualquier forma»; es decir, tanto las directas (subvenciones, prestamos a tipos de interés por
debajo de mercado...) como las indirectas (condonacién de deuda o intereses, ventajas de tipo fiscal,
exoneracion de impuestos...).

80 Sobre este particular, véase, por ejemplo, MATTERA, A., (1990, p. 87). Para el autor, las ayudas
nacionales constituyen instrumentos de intervencién de los poderes publicos, en el marco de su politica
econdmica, dirigidos a favorecer a determinadas empresas. En consecuencia, pueden falsear la competencia
y afectar a los intercambios, perturbando el buen funcionamiento del mercado comiin. Segtin afiade el autor,
gracias a los mecanismos de ayuda puiblica, las empresas nacionales disfrutan de una mejor situacion en el
aspecto competitivo, generada no por factores econémicos que les son propios sino por una intervencion del
estado en su favor. Este «factor externo» modifica las reglas del juego, y coloca a estas empresas en una
situacion mds favorable que la que habrian tenido de haber jugado plenamente los mecanismos de la libre
competencia. Varios son los autores espaifioles que han analizado el régimen legal de las ayudas publicas.
Entre ellos, véanse ARPIO SANTACRUZ, J. L., (2000), RODRIGUEZ MIGUEZ, J. A., (AAVY, 2014), CRUCELE-
GUI GARATE, J. L., (RVE) o QuuaNo GONZALEZ, J., (AAVY, 2013).

76



MARCO LEGAL DE LA GESTIONDE LA I+D+i W

de ayudas estatales estén prohibidos®'. Las autoridades encargadas de sal-
vaguardar la libre competencia suelen mostrar una actitud favorable hacia
algunos de ellos; de modo que, atn siendo contrarios a la libre competencia,
no contravendrian el derecho de la competencia®. Entre los beneficiarios
de esta excepcion estan los regimenes de ayudas publicas que fomentan
la I+D+i, siempre que no vayan mds alld de los limites marcados por la nor-
mativa que les sea de aplicacion .

6.2 Ayudas indirectas: estimulos fiscales

A la hora de fomentar las actividades de I+D+i, las administraciones
complementan sus ayudas directas con incentivos de caricter fiscal. Los esti-
mulos fiscales tienen la ventaja de que las empresas pueden aplicarlos de for-
ma generalizada e inmediata, con lo que evitan uno de los inconvenientes prin-
cipales de las ayudas publicas directas: su cuantia limitada®. En efecto, los
estimulos fiscales ofrecen mayor seguridad a las empresas, ya que todas pue-
den beneficiarse de ellos. Las subvenciones, en cambio, estan expuestas a res-
tricciones presupuestarias impuestas por la autoridad financiera, y a la compe-
tencia existente para su disfrute. Otra ventaja de los incentivos fiscales seria su
bajo coste de implementacion para la administracion, ya que son las empresas
quienes los liquidan. Asi, al contrario de lo que acontece con las subvenciones,
no seria necesario disefiar convocatorias publicas para repartir los fondos, con
el ahorro que esto implicard para la administracion en términos de tiempo y
recursos (necesarios ambos, entre otras cosas, para fijar criterios de seleccion,

81 Los articulos 107 y 108 del TFUE (antiguos 92 y 93) establecen el régimen aplicable por la UE a
las ayudas estatales. El primer parrafo del articulo 107 contempla una prohibicién general de estas ayudas,
pero sus parrafos segundo y tercero establecen excepciones: las ayudas contempladas en el parrafo segundo
estan autorizadas y las contempladas en el parrafo tercero podréan ser autorizadas por la Comision Europea.
Para una explicacion mds detallada, BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, pp. 191-192).

82 Entre los motivos que lo justificarian, véase PAPPALARDO, A., (FILJ, p. 314). Segun el autor, una
prohibicién total de las ayudas otorgadas por los Estados serfa inconcebible, especialmente en un sistema
de economia mixta. En efecto, estas ayudas pueden servir para un abanico de propésitos y, ademas, ciertos
objetivos socioeconémicos no pueden lograrse por las solas fuerzas del mercado.

8 Al respecto, véase Comisién Europea (2014). El documento afirma que las ayudas a la I+D+i se
pueden justificar en virtud del articulo 107.3 (b) y (c) del TFUE, pues cabe esperar que palien deficiencias
del mercado fomentando la realizacién de un proyecto importante de interés comun europeo o facilitando
el desarrollo de determinadas actividades econdémicas, siempre que no alteren las condiciones del mercado
de forma contraria al interés comun.

8 Sobre este tema, véase JAUMANDREU, J., (2000, p. 33-35). Otros autores espafioles que han anali-
zado el papel de los incentivos fiscales como estimulo para las actividades de [+D+i son CORCHUELO
MARTINEZ-AZUA, B., (REA), VALADEZ, HEUS y BUEsA, (PEE), CORDON EZQUERDO y GUTIERREZ
Lousa, (CLME) o AGUILAR RUBIO, M., (AAVY, 2012).
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implementar procesos de evaluacién de las propuestas presentadas y supervi-
sar las subvenciones concedidas).

El gobierno espaiiol no es una excepcién a esta prictica. Junto a los
mencionados Planes Estatales de Investigacion Cientifica, Técnica y de In-
novacion, que regulan las ayudas directas a la [+D+i, la administracion ha
ido reforzando los estimulos fiscales mediante sucesivas reformas del im-
puesto de sociedades *.

Hasta el ejercicio fiscal de 1999, solo los gastos en investigacién y desa-
rrollo (I+D) podian beneficiarse de deducciones. Sin embargo, ese afio tuvo
lugar una importante modificacion del impuesto de sociedades, que convirtio en
deducibles las inversiones en innovacion tecnoldgica no consideradas I+D %6
Esa fue la principal novedad de la reforma, aunque no la tnica. La ampliacién
del propio concepto de I+D, la elevacion de los porcentajes deducibles y la
posibilidad de plantear a 1a administracion tributaria consultas con caricter vin-
culante fueron también cambios relevantes. A continuacidon, veremos con ma-
yor profundidad todas esas modificaciones.

En cuanto a la elevacion de los porcentajes deducibles por gastos en I+D,
estos pasaron del 20% al 30%. Asimismo, se increment6 la deduccién por el ex-
ceso sobre la media de los gastos efectuados en los dos ejercicios anteriores (que
subi6 del 40% al 50%). Pero esos incrementos pasaban a ser todavia mayores si
los gastos pertenecian a dos partidas especificas: personal de I+D o investigacion
realizada conjuntamente con universidades o centros de investigaciéon. En ambos
casos la empresa podia aumentar en un 10% los porcentajes sefialados anterior-
mente. El primer supuesto pretendia, sin duda, estimular las actividades internas
de investigacion en las empresas, mediante la consolidacion de sus propios depar-
tamentos de I+D. El segundo, fomentar el uso de la infraestructura cientifica y
tecnoldgica existente en Espafia y beneficiar a las PYME (que, al carecer de me-
dios propios para realizar actividades de I+D, son quienes mds recurren al apoyo
de universidades y organismos de investigacion)®’.

Otra novedad de esa reforma fue la ampliacién del concepto de 1+D,
que posibilité a las empresas deducir partidas de gastos hasta ahora exclui-

85 La dltima de ellas, por «Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades», BOE n.° 288, 2014.

8 «Ley 55/1999 de medidas fiscales, administrativas y del orden social», BOE n.° 312, 1999, que modi-
ficé el articulo 33 de la ley 43/1995 del impuesto de sociedades, texto legislativo entonces vigente.

87 A dia de hoy, el articulo 35 de la vigente ley sobre el impuesto de sociedades fija el porcentaje de
deduccién por gastos en I+D en el 25%. Y el incremento por el exceso sobre la media de gasto de los dos
ejercicios anteriores, en el 42%. Asimismo, mantiene la deduccion adicional por personal de I+D, que pasa
a ser del 17%. Desaparece, en cambio, la derivada de la investigacion conjunta con universidades y organis-
mos de investigacion, pero se incorpora la posibilidad de deducir el 8% de las inversiones en inmovilizado
material e intangible, siempre que esté afecto exclusivamente a actividades de I+D.
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das. Asi, el término [+D pasé a incluir la materializacién de los resultados de
la investigacion en un plano, esquema o disefio, la creacién de un prototipo
no comercializable y los proyectos de demostracién o proyectos piloto,
siempre que no pudiesen utilizarse para aplicaciones industriales o para su
explotacion comercial .

Pero la reforma fue mas alld, pues las empresas pudieron empezar a
deducirse gastos derivados de actividades de innovacién tecnolégica no
considerados I+D. De este modo, con deducciones que oscilaban entre
el 10% y el 15%, pasaron a ser deducibles los proyectos cuya realizacion se
encargase a universidades y centros de investigacion, el disefio industrial y
la ingenieria de procesos de produccion, la adquisicién de tecnologia avan-
zada (fuesen patentes, licencias, know-how o disefios) y la obtencién de
certificados de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad
de la serie ISO 9000, GMP o similares #.

Por ultimo, la reforma incluy6 otro aspecto positivo: incrementar la segu-
ridad de las empresas a la hora de servirse de los incentivos fiscales a la [+D+i.
Hasta ese momento, estas vivian una situacion de incertidumbre tras presentar
sus declaraciones del impuesto de sociedades. De hecho, en ocasiones conside-
raban que determinados gastos constituian [+D+i, pero dudaban si la Agencia
Tributaria pensaria lo mismo y si aceptaria las deducciones solicitadas. Eso
hacia que no contemplasen las deducciones por I+D en su planificacién finan-
ciera, con lo que los incentivos fiscales vefan limitada su capacidad de estimular
esas actividades. Para tratar de revertir la situacidn, se puso en marcha un me-
canismo mediante el que las empresas podian plantear consultas a priori, cuya
respuesta iba a tener carécter vinculante para la administracién tributaria.

88 El articulo 35 de la actual ley mantiene en sus grandes lineas todos estos cambios. Y pasa a incluir
en el concepto de I+D la elaboracién de muestrarios para el lanzamiento de nuevos productos.

% Hoy en dia, el articulo 35 de la ley del impuesto de sociedades mantiene estos gastos deducibles,
salvo los derivados de proyectos de I+D cuya realizacion se encargue a universidades y centros de investiga-
cién. Ademds, pasan a deducirse los gastos por actividades de diagndstico tecnoldgico, con independencia de
sus resultados. En todos los casos el porcentaje de deduccién es ahora del 12%.
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CAPITULO III
VIAS PARA GESTIONAR LA I+D+i Y VINCULOS QUE SE GENERAN

1. I+D EJECUTADA POR TERCERO

Hemos reiterado que, si un empresario pretende ser competitivo, tiene
que considerar la I+D+i como un factor estratégico de su negocio. Arafiar cuo-
tas de mercado (incluso, a veces, mantenerse en este) depende, cada vez mds,
de su capacidad para optimizar el proceso productivo y para mejorar los pro-
ductos que fabrica y comercializa. Pero también hemos afirmado que no hay
una tnica manera de gestionar la [+D+i, por lo que cada empresa puede utili-
zar aquellas que le resulten més accesibles en funcidn de sus particulares cir-
cunstancias y de su propia estrategia global de crecimiento.

Una de las opciones que tienen las empresas para gestionar su [+D-+i es
recurrir a la [+D ejecutada por tercero. Esta férmula consistiria en retribuir a
universidades o centros de investigacidn para que, a cambio, desarrollen a me-
dida la tecnologia que la empresa necesita !. Este podria ser el caso del empre-

! A esta forma de gestionar la [+D+i hace referencia BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 218), cuando
analiza la titularidad de las invenciones derivadas de la investigacion universitaria realizada bajo contrato.
Segun afirma la autora, en los paises industrializados se estd produciendo un aumento notable de la cola-
boracién entre las universidades y el mundo empresarial. Las empresas, necesitadas de conocimientos
cientificos para mantener su competitividad, aprovechan el que proporcionan las instituciones académicas,
ya sea a través de la ensefianza o en forma de resultados de sus actividades investigadoras. También se
refieren a la I4+D ejecutada por tercero HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 28), al citar la inves-
tigacion bajo contrato mercantil entre las modalidades de colaboracién entre empresas y sistema publico
de I+D para la transferencia de tecnologia. Otros trabajos de autores espafioles sobre el tema son MELLA-
po Ruiz, L., (AAVY, 2012), Lois BASTIDA, F., (AFDUC), NAVARRO LERIDA, M. S., (AAVY, 2012) o la
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sario que pretende llevar a cabo una mejora en sus productos o procesos, carece
de recursos suficientes de I+D (humanos y/o materiales) para abordarla por su
cuenta y la tecnologia necesaria no esté disponible en el mercado o su adquisi-
cion es demasiado costosa. En dicho contexto, recurre a una universidad o a un
centro de investigacion en quien confia, por haber trabajado con €l anteriormen-
te o por las buenas referencias recibidas, y le encarga ejecutar los trabajos que
le ayudarén a solucionar su problema tecnoldgico.

1.1 Consideraciones generales

La relacién contractual entre empresas y centros generadores de conoci-
miento, derivada de la [+D por encargo, encontré cobertura juridica en la ley de
reforma universitaria, cuyo articulo 11 permiti6 a las universidades celebrar con-
tratos con entidades privadas para la realizacion de trabajos de caricter cientifi-
co?. En 2001, la LRU fue remplazada por la ley orgénica de universidades, cuyo
articulo 83 sigue la misma linea®. Es mas, junto a las tradicionales misiones
«docente e investigadora», la LOU atribuye a las universidades una misién de
«transferencia», derivada de la creciente demanda por parte de la sociedad para
que aquellas, asi, promuevan el retorno de los fondos publicos que reciben*.
Esto significa que las universidades deberian reorientar su investigacion (al me-
nos, en parte) a la solucién de los problemas y a la generacién de los productos
que reclama la sociedad. Una sociedad que las sustenta econémicamente y que,
cada vez en mayor medida, estd basada en el conocimiento?.

propia BLANCO JIMENEZ, A., (2007). Entre los autores extranjeros, CASSIER, M., (1995), BINNS y DRis-
COLL, (1998) o SouN y LEg, (JTT).

2 Ley de reforma universitaria, ya citada.

3 Ley orgénica de universidades, ya citada. La LOU sigue la estela de la LRU y refuerza el papel de
las universidades como transmisoras de conocimientos a la sociedad, con el objetivo de que los resultados
de su investigacion se transformen en bienes y productos ttiles, creando oportunidades que ayuden al desa-
rrollo de su entorno. La reforma de la LOU de 2007, también citada, se reafirma en esta linea.

4 En este sentido, CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 53). El autor afirma que la LOU incorpora
expresamente la transferencia como funcién esencial de la universidad, derivada de su capacidad de gene-
rar conocimiento, que deberd atender tanto a la investigacién bdsica como a la aplicada, al tiempo que
reclama una atencion especial a la vinculacion que debe existir entre el proceso de transferencia del cono-
cimiento desde las universidades y el sistema productivo de su entorno. A esta nueva funcién universitaria
se refiere también VARGAS VASSEROT, C., (AAVY, 2012).

3 Asi lo entiende CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 43). Segtin el autor, las universidades han co-
menzado a adquirir un compromiso social que les impulsa a aplicarse en la bisqueda de soluciones a los
problemas de su entorno y a transformar la investigacién en innovacion, mediante su transferencia a la
industria. Asi, va creciendo la idea de que la investigacion no es un fin en si misma, sino el medio de pro-
ducir mejoras tecnolégicas y productos innovadores que se transfieran a la sociedad. La ciencia, como
palanca de desarrollo, empieza a instrumentalizarse para generar mas conocimiento y aumentar el progre-
so social. Sobre este particular, véanse también PEREZ PEREZ, M., (1994, p. 221) o FERNANDEZ DE C6Rr-
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El recurso a la I+D ejecutada por tercero, como via para gestionar la
[+D+i, tiene el inconveniente de que un uso excesivo de la misma puede
hacer depender demasiado a la empresa de fuentes externas, descuidando su
potencial interno de I+D °. Y ello puede ser contraproducente, pues es bueno
que la empresa disponga de una cierta capacidad interna de 1+D, incluso
aunque el grueso de su estrategia innovadora se base en encargar a universi-
dades o centros de investigacion los desarrollos tecnoldgicos necesarios para
mejorar sus productos y sus procesos. El trato con estos organismos genera-
dores de conocimiento siempre serd mds sencillo, y eficaz, si la empresa
cuenta con técnicos en plantilla capaz de relacionarse con los investigadores
de esos centros y de dialogar con ellos de tud a td. En suma, técnicos forma-
dos para entender el lenguaje de los cientificos y sus métodos de trabajo,
pero también conocedores de las necesidades reales de la empresa y el pro-
blema tecnolégico a resolver.

En Espaiia, esta modalidad de gestion de la [+D+i es todavia poco fre-
cuente. De hecho, solo un reducido porcentaje de empresas colabora regular-
mente con universidades o centros de investigacion, quizd por el tradicional
alejamiento existente entre el mundo cientifico y el empresarial ’.

Este alejamiento se debe, en parte, al temor de los investigadores a que la
colaboracion con la empresa coarte su independencia cientifica y les limite el
derecho a difundir sus conocimientos. Es cierto que, si una universidad hace
un uso excesivo de esta férmula, corre el riesgo de que sus laboratorios se
conviertan en extension de los de la industria, descuiddndose la investigacion
basica con el peligro que esto supone para el desarrollo cientifico y tecnoldgi-
co del futuro. No es menos cierto que en el &mbito cientifico la rapida difusion
de los resultados es de suma importancia, ya que tradicionalmente el prestigio
de una universidad o centro de investigacion (y la carrera profesional de los
cientificos) se fundamentan en el nimero y la calidad de las publicaciones
realizadas®. Y este interés por una rapida difusion de los conocimientos choca

DOBA, S., (1996, p. 257), quien entiende que es deber de la universidad contribuir al aumento de la riqueza
de la sociedad que la sustenta econémicamente.

¢ A este problema se refiere Eureka (1997, p. 10).

7 Al alejamiento entre el mundo universitario y empresarial se refieren PETIT LAVALL, M. V., (AAVY, 2010,
p. 489) o VICENTE LACAMBRA, G., (ADIDA, p. 431).

8 Asi lo estima BLANCO JIMENEZ, A., (1999, pp. 44 y 45). En esta misma linea, FERNANDEZ DE
CORDOBA, S., (1996, p. 255), quien sostiene que, en el mundo académico, el investigador tratard de publi-
car lo mas rapido posible los resultados de su labor, pues niimero y cantidad de publicaciones y comuni-
caciones en congresos son determinantes para su prestigio ante el resto de especialistas en la materia.
También comparte este punto de vista CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 42). Para el autor, los principales
riesgos que se derivarfan para las universidades de una estrecha relacién con la industria serfan la pérdida
del compromiso tradicional universitario con la libre difusién de resultados de la investigacién, asi como
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a menudo con la pretensién empresarial de mantener el mayor tiempo posible
la confidencialidad de los resultados de la investigacion. De hecho, la empresa
que recurre a una universidad en busca de asistencia para optimizar su proceso
productivo, lo dltimo que desea es que la solucidn alcanzada llegue a oidos de
sus competidores.

Sin embargo, universidades y centros de investigacion han de tener pre-
sente que su funcién social no se limita solo a difundir conocimientos. Tam-
bién es parte de su labor permitir que dichos conocimientos sean efectivamen-
te explotados, revirtiendo asi en mejorar la calidad y el nivel de vida de los
ciudadanos®. Y la explotacion industrial y comercial la llevan a cabo empre-
sas, quienes necesitan que la tecnologia sea mantenida temporalmente en se-
creto, al menos durante el tiempo necesario para que su inversién en I+D sea
rentable en términos econdmicos o hasta que la tecnologia en cuestion haya
sido protegida por un derecho de propiedad industrial '°. Ademas, la colabora-
cién con empresas puede suponer para universidades y organismos de investi-
gacién una fuente complementaria de recursos nada desdefable, que les per-
mitird renovar sus laboratorios, mejorar la retribucién de sus cientificos y
llevar a cabo otras actividades investigadoras o docentes '!.

Otro impedimento para que se generalice en Espafia la I+D ejecutada por
tercero, como via para gestionar la I+D+i, es que una gran mayoria de empre-
sas todavia desconoce la capacidad de universidades y centros de investigacion
para aportar soluciones a sus problemas tecnolégicos (a pesar de los importan-

la amenaza para la autonomia de los investigadores, que pueden verse tentados de orientar la eleccién de
los temas a investigar hacia las demandas de las empresas.

° Este planteamiento es defendido por BLANCO JIMENEZ, A., (1999, pp. 44 y 45). Para la autora, el
beneficio social, objetivo de las universidades, se alcanza no solo cuando las innovaciones se difunden
sino también cuando son efectivamente explotadas.

10" En este sentido, CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 176), defiende que a la industria le interesa
mantener la garantia de explotacién de las invenciones sin la perturbacién de los competidores, mediante
la obtencidén de derechos exclusivos de explotacion, cuya existencia es a menudo determinante para que
decida asumir el coste requerido para la explotacién econémica de la invencidn. Sobre este mismo tema,
FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 255) considera que, en cierta medida, el interés por controlar los
tiempos de la divulgacion de los resultados deberia ser compartido también por los propios investigado-
res; en particular, cuando estos pasan a convertirse en inventores. En efecto, el investigador-inventor
tendria que ser el primer interesado en que los resultados de su investigacion se explotasen, para asi ob-
tener derechos sobre una parte de los beneficios econémicos que puedan generarse. Y, para ello, sera re-
quisito imprescindible que la publicacion no destruya la novedad de la invencidn, pues esto impediria su
patentabilidad.

" El interés de las universidades por incrementar los recursos que reciben del sector privado es
destacado por SLAUGHTER y LESLIE, (1999). Para los autores, la reduccién de los fondos publicos destina-
dos a las universidades estd en el origen de lo que llama «capitalismo académico», pues la demanda em-
presarial de nuevos productos mas competitivos converge con la necesidad de los investigadores por obte-
ner financiacion adicional. Otros autores que resaltan este interés son BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 55),
CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 37) o HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 7).
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tes esfuerzos realizados en los tltimos afios; en particular, por las OTRI) 2. Se
hace necesario continuar con la difusion de las capacidades de estas entidades
generadoras de conocimiento, de modo que alcance al colectivo empresarial
en su conjunto. Y hacerlo de manera suficientemente convincente como para
que, ante un problema tecnolégico, la empresa trate de buscar la solucién en
centros de investigacion y universidades de su entorno. Estas ultimas, por su
parte, deberdn hacer un esfuerzo adicional en organizacién, modo de gestiéon y
motivacion del personal para facilitar la accesibilidad de las empresas a sus
recursos y para conocer las necesidades tecnoldgicas de estas, sus niveles de
conocimiento y sus capacidades de absorcion.

A la hora de analizar los impedimentos con que tropieza la [+D ejecutada
por tercero, debemos ser también conscientes de que la mayoria de los resulta-
dos alcanzados por los centros generadores de [+D no estin listos para ser
aprovechados automdticamente por las empresas contratantes. En efecto, los
resultados obtenidos a escala de laboratorio suelen necesitar trabajos comple-
mentarios de adaptacién y puesta a punto, antes de ser aplicados a escala in-
dustrial. De hecho, esta modalidad de gestion de la [+D+i puede ser mds bara-
ta'y personalizada que otras opciones, pero tiene un mayor riesgo y requiere un
trabajo adicional por parte de las empresas '*.

Sean cuales fueren los problemas que dificultan la colaboracion entre los
mundos cientifico y empresarial, parece fuera de toda duda que la I+D ejecu-
tada por tercero es una de las vias que permiten a los empresarios mejorar sus
productos y optimizar sus procesos. Y que, como tal, estd sometida a una serie
de normas tendentes a conciliar los intereses (a menudo contrapuestos) de los
centros generadores del I+D, de sus propios cientificos individualmente con-
siderados, de las empresas interesadas por el desarrollo tecnoldgico y de la
sociedad en su conjunto ',

12 Para un diagndstico sobre las relaciones entre las empresas espafiolas y el sistema publico
de I+D, MoONTEJO, ESCRIBANO y ESTEBAN, (1999). Sobre los puntos débiles de esta relacion, véase
Cotec (1998, p. 134).

13 El que muchos proyectos de I+D, contratados a un centro de investigacién o universidad, requie-
ran trabajos adicionales por parte de la empresa contratante lo afirma FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996,
p. 350). Para la autora, la investigacién encargada al centro de I+D puede ser realizada de dos modos: de
un lado, sin la participacion de la empresa financiadora en el desarrollo de los trabajos, con el manteni-
miento de una tajante division de tareas y escasa o nula vinculacién entre los cuerpos técnicos de la em-
presa y del centro de investigacion; de otro, las partes contratantes pueden proceder ambas a la ejecucion
conjunta de las tareas investigadoras, con lo que la empresa financiadora no es solo usuaria de los resulta-
dos, sino también participe en la generacion de los mismos.

14 A este cimulo de normas que condicionan las relaciones derivadas de la I+D ejecutada por terce-
ro, se refieren MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 15). Para los autores, ademads de la ley orga-
nica de universidades (que posibilita y regula los contratos de I+D entre universidades y empresas), los
ordenamientos juridicos tutelan dichas relaciones, dada su incidencia en diferentes campos del derecho:

85



B EL CONSORCIO CONTRACTUAL DE I+D+i

Y la relacion juridica entre la empresa interesada en mejorar sus productos
o0 procesos, y la entidad a quien encarga el desarrollo de la tecnologia necesaria,
suele instrumentarse mediante una férmula contractual bastante extendida en la
practica cotidiana, aunque no expresamente tipificada en nuestro derecho 3. Di-
cho esto, pese a que el ordenamiento espafiol no regula expresamente su conte-
nido, si reconoce la existencia de este tipo de relaciones. Seria el caso, por ejem-
plo, de la ley de reforma universitaria ', que sentd las bases juridicas para lo que
los autores han denominado «investigacion contratada» o «investigacién bajo
contrato», diferencidandola asi de la llamada «investigacién propia». O de la ley
de patentes ’, que también reconoce la existencia de este tipo de vinculos entre
universidades y empresas, dotdndolos de un régimen juridico especifico en ma-
teria de propiedad de los resultados de la investigacion.

En un intento por reconducir la 1+D ejecutada por tercero a algin tipo
contractual de los regulados en nuestro ordenamiento, podriamos considerarla

legislacion civil (obligaciones y contratos), derecho de la competencia, propiedad industrial e intelectual,
proteccion de datos, legislacion tributaria, normativa sobre subvenciones, medidas fiscales para el fomen-
to de la I+D, derecho laboral...

15 En este sentido, podriamos considerarla un contrato atipico. Asi lo defiende FERNANDEZ DE CORr-
DOBA, S., (1996, p. 352). Para la autora, los contratos tipicos son definidos y regulados en la legislacién
positiva, mientras que los atipicos no estan regulados legalmente (aunque la ley los mencione, reconociendo
su existencia en la realidad social). La tipificacién del contrato desempefia una doble funcion: (1) integra-
dora, interpretando el contrato de acuerdo con su causa o finalidad social; y (2) supletoria, completando las
lagunas del clausulado del contrato. En este sentido, conviene reconducir el contrato atipico a los tipos le-
gales para encontrar los principios normativos que deben aplicarse para interpretar la voluntad de las partes
y para fijar limites, contenidos en las normas imperativas aplicables por analogia a la autonomia privada. A
los contratos atipicos hacen también referencia DiEZ-PicAzo y GULLON, (2013, p. 27) o SANCHEZ CALERO
y otros, (2018, p. 137). Entre las monografias sobre este tipo de contratos, CARDOZO ROA y PARAFAN,
(2019), CHULIA VICENT y BELTRAN ALANDETE, (1999) 0 ARRUBLA PAUCAR, J. A., (2015).

16 Segin BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 220), los articulos 11 y 45 de la LRU posibilitaron juridica-
mente la investigacion contratada con entidades exteriores a la universidad, legalizando situaciones que de
hecho ya venian produciéndose. El articulo 11 LRU indicaba que los departamentos y los institutos univer-
sitarios, y su profesorado a través de los mismos, podian contratar con entidades publicas o privadas, o con
personas fisicas, la realizacion de trabajos de caracter cientifico. El articulo 45, por su parte, establecia la
compatibilidad de la dedicacion a tiempo completo del profesorado universitario con la realizacién de los
proyectos referidos en el articulo 11. Como hemos expuesto en paginas anteriores, la LRU ha sido sustitui-
da por la LOU, pero esta tltima regula en términos similares el supuesto que nos ocupa.

17" Consideramos que el articulo 20.7 de 1a LP1986 ya se referia a un supuesto de I+D ejecutado por
tercero, al establecer que «cuando el profesor realice una invencién como consecuencia de un contrato
con un ente privado o publico, el contrato debera especificar a cudl de las partes contratantes correspon-
derd la titularidad de la misma». Como hemos dicho en paginas anteriores, la LP1986 ha sido remplaza-
da por la LP2015, pero los cambios introducidos nos reafirman en esta posicién. Sobre esos cambios,
véase CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, pp.185-189). En relacion con el supuesto que nos ocupa, el autor
subraya dos modificaciones de calado: (1) el articulo 20.2 de la LP1986 se referia tinicamente a las uni-
versidades, mientras que el articulo 21.1 de la LP2015 incluye también a los organismos ptiblicos de in-
vestigacion; (2) se amplia el contenido minimo de los contratos, pues segtn articulo 21.5 de la LP2015,
ademds de pronunciarse sobre la titularidad de las invenciones que se obtengan, tendrd que incluir lo
relativo a los derechos de uso y explotacion comercial de dichas invenciones y al reparto de los beneficios
que se deriven de las mismas.
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un contrato de hacer '8, de cardcter bilateral; en concreto, un contrato de arren-
damiento de servicios %, constitutivo de una obligacion de medios o de dili-
gencia. Esto es asi porque el centro investigador no suele obligarse a alcanzar
un resultado concreto, sino a asignar medios humanos y materiales para llevar
a cabo una serie de tareas especificas. Como veremos después, esta considera-
cién como contrato de medios, y no de resultado, serd determinante a la hora
de establecer derechos, obligaciones y responsabilidades de la empresa contra-
tante y del centro o universidad contratado %.

Las administraciones publicas son sabedoras de la importancia que
esta modalidad de gestion de la [+D+i tiene para las empresas que carecen
de medios propios de I+D, caso de la mayoria de las PYME, ya que pueden
suplir sus carencias a través del uso de los investigadores y el equipamiento
cientifico de universidades o centros de investigacion. Y también conocen el
interés que puede tener para estos organismos generadores de conocimien-
to; en particular, como fuente suplementaria de recursos. Por ello, tanto a
escala europea como estatal y autonémica, han venido ocupandose de im-
pulsarla?!. Pero la existencia de dichas medidas de fomento afiade dificulta-

18 Como sefiala VICENT CHULIA, E,, (2010, p. 1291), junto a los contratos de dar (mercancias, bienes
inmateriales, dinero) existe una amplia categoria de contratos de hacer o de prestacion de servicios. Sobre
estos dltimos, véase LEDESMA MARTINEZ, J., (1999).

19" Segun el articulo 1544 CC, en el arrendamiento de obras y servicios una de las partes se obliga a
ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Para FERNANDEZ DE CORDOBA, S.,
(1996, p. 353), el criterio diferencial entre estos dos tipos contractuales radica en el objeto de la obligacién
del arrendador. Si este se obliga a desplegar una actividad, abstraccién hecha del resultado, el arrenda-
miento es de servicios. Por el contrario, si su compromiso va dirigido a la obtencién del resultado, el
arrendamiento es de obra. En ambos supuestos se trata de una obligacién de hacer, pero en el arrendamien-
to de servicios se establece una obligacién de medios, mientras que en el de obra la obligacién es de resul-
tado. Muchos son los autores espafioles que han analizado los contratos de obra o los de servicio. Como
ejemplo, véanse CABANILLAS, GOMEZ-OLANO y SANCHEZ GALLARDO, (AAVYV, 2014), ALONSO PEREZ y
ALMAGRO MARTIN (AAVYV, 2014), VILLANUEVA LUPION, C., (2009), SERRA RODRIGUEZ, A., (AAVYV, 2011)
0 CRESPO MoORA, M. C., (AAVY, 2017).

20 Sobre la diferencia entre contrato de medios y de resultado, puede consultarse DiEz-PicAzo y
GULLON, (2013, p. 129). Segtn afirman los autores, en relacién con la obligacién de realizar una presta-
ci6én de hacer pueden distinguirse dos tipos diferentes, segin que lo comprometido por el deudor sea una
pura actividad o conlleve ademds la obtencién de un determinado resultado. En el primer caso, se habla de
obligacion de medios; en el segundo, de resultado. En aquella, el deudor cumple desplegando diligente-
mente la actividad, aunque no consiga el resultado esperado (el médico visita al enfermo, lo reconoce y
receta). En la segunda, en cambio, solo hay cumplimiento si el resultado se obtiene (por ejemplo, construir
el edificio). Entre los autores espaiioles que han estudiado estas diferencias, CRESPO Mora, M. C., (RAD)
0 JORDANO FrAGA, F., (ADC).

21 A titulo de ejemplo, mencionar los Proyectos de Investigacién Cooperativa (CRAFT) que inclufan
anteriores Programas Marco de I+D de la Unién Europea, o los antiguos Proyectos Concertados o Coope-
rativos del CDTI. Bajo la modalidad de Proyectos CRAFT, un minimo de tres PYME (independientes
entre si, y provenientes de, al menos, dos Estados miembro) buscaban soluciones a necesidades tecnol6-
gicas comunes, contratando para ello a universidades o centros de investigacion (RTD performers), que
llevaban a cabo las tareas de I+D y validaban los resultados. La UE asumia el 50% de los costes del pro-
yecto, entre los que se encontraba la contraprestacién econdmica que las empresas pagaban a dichas enti-
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des adicionales a la ya compleja relacién juridica entre empresa contratante
y organismo contratado. En primer lugar, porque otorgar ayudas publicas a
actividades de I+D cuyos resultados pueden acabar siendo explotados en
exclusiva por la empresa contratante, en detrimento de otras empresas, pue-
de ser contrario a la libre competencia ?>. En segundo lugar, porque la nor-
mativa especifica que rige estos programas de ayudas no puede ser ignorada
ni por la empresa ni por la universidad (o centro de investigacion), lo que
reduce el margen de maniobra a la hora de pactar entre ellos sus respectivos
derechos y obligaciones %°.

Ademas, recordemos lo ya expuesto sobre la necesidad de que los pac-
tos alcanzados entre los contratantes no contravengan el derecho de la com-
petencia ?*; en concreto, lo dispuesto en el reglamento de exencién por cate-
goria para acuerdos de I+D . Dados, pues, los mdltiples condicionantes
legales e intereses particulares contrapuestos que concurren en la [+D ejecu-
tada por tercero, a la hora de plantear una relacién de este tipo se habra de
ser especialmente cuidadoso desde el punto de vista juridico. Ademas, con-
vendrd buscar un equilibrio entre los intereses de la empresa contratante y el
centro de I+D contratado %, sin perder de vista los de los propios investiga-
dores. Por ello es altamente aconsejable elaborar un documento que refleje
los derechos, obligaciones y responsabilidades de quienes vayan a participar
en esta modalidad de gestion de la I+D+i 7.

dades generadoras de conocimiento. Los Proyectos Concertados o Cooperativos del CDTI, por su parte,
eran proyectos de I+D que las empresas ejecutaban con la asistencia de universidades u OPI, con quienes
estipulaban el correspondiente contrato.

22 Sobre este particular, véase Comisién Europea (2014) en materia de ayudas de estado a la I+D+i.

2 Véase, por ejemplo, el claro limite que la UE imponia a la autonomia de los participantes en un
Proyecto CRAFT: los resultados debian pertenecer en exclusiva a las PYME participantes.

2 Entre los autores espaiioles que han analizado los vinculos entre la I+D ejecutada por tercero y el
derecho de la competencia, véase LENCE REIA, C., (ADIDA) o MARTIN ARESTI, P., (AAVYV, 2014). Entre
los extranjeros KORAH, V., (1986), o NIHOUL y VAN CLEYNENBREUGEL, (2018).

2 Reglamento de exencién por categoria para acuerdos en materia de I+D, disposicién ya citada.
Segun su articulo primero, esta norma se aplicard a toda una serie de supuestos relacionados con lo que
denomina «I+D remunerada» (equivalente a lo que nosotros llamamos «I+D ejecutada por tercero»).

% En opinién de HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 36), hay que asumir que solo los
planteamientos win-win prosperaran.

7Y aunque dicho contrato deberd estar confeccionado a la medida del supuesto concreto, se pueden
avanzar algunos de los aspectos juridicos que casi con toda seguridad apareceran durante la negociacion,
y deberédn ser contemplados en el documento que finalmente se pacte: delimitacién clara del objetivo
tecnoldgico que se persigue, relacion de tareas a desarrollar por el centro generador del I+D con su calen-
dario de realizacion, posibilidad o no de que este lleve a cabo actividades paralelas de I+D durante el
proyecto, confidencialidad sobre informacién de la otra parte, presentacion de informes periddicos y final
a la empresa, retribucién al organismo generador de la tecnologia y forma de pago, lineas de comunicacién
entre las partes, propiedad de los resultados, explotacion econémica de la tecnologia generada por el pro-
yecto, incumplimiento de una de las partes contratantes y sus consecuencias, extincién anticipada de la
relacién contractual, reglas de solucion de conflictos...
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1.2 Compromisos juridicos mas habituales entre partes contratantes

Como acabamos de exponer, la relacion que se crea cuando una empresa
recurre a un centro generador de I+D para que desarrolle tecnologia a medida
suscita innumerables cuestiones juridicas, que afectan tanto a las partes con-
tratantes como a terceros. Por ello, a la hora de iniciar una relacién de este tipo,
empresa contratante y centro contratado deberan negociar cuidadosamente sus
respectivos derechos y obligaciones, y plasmar en un contrato los pactos al-
canzados ?. Solo asf la relacién podra desarrollarse de manera pacifica, y se
dispondrd de un mecanismo 4gil y rdpido para solucionar los conflictos que
eventualmente surjan entre ellos. Esto permitird una mayor dedicacidn al pro-
yecto de [+D, y una comunicacién mads clara y fluida entre la empresa que
contrata y el centro que ejecuta.

1.2.1 OBJETO

Convendr4, en primer término, delimitar el objeto del contrato ?. Como
ya hemos visto, mediante estos contratos una empresa encarga a otra entidad
(normalmente universidad o centro de investigacion) la realizacién de unas
determinadas actividades de I+D, cuyos resultados permitirdn a la empresa
optimizar sus productos y/o procesos. Asi, aunque hemos dicho que la entidad
contratada no se obliga a alcanzar un resultado especifico con la realizacién de
las citadas actividades, si se compromete a ejecutarlas personalmente y de
modo diligente. Por este motivo es de enorme importancia que el contrato en-
tre empresa contratante y centro contratado fije claramente cudles son esas
actividades de I+D que se contratan’. Ademads, el que el centro generador

2 Dicho contrato se regird por la autonomia de la voluntad de las partes, por lo que podran pactar lo
que estimen oportuno, siempre que no incumplan normas imperativas. Asf lo afirman MONTIEL, IGLESIAS,
RosILLO y otros (2010, p. 15) o HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 35). Entre los autores que
han analizado la autonomia de la voluntad de las partes a la hora de regular sus derechos y obligaciones,
Soro RUSSELL, O., (2016) o Diez-Picazo, L., (TRD).

2 El objeto en los contratos ha de reunir determinados requisitos por imperativo legal: posibilidad,
licitud y determinacion. Al objeto en los contratos de I1+D ejecutada por tercero se refieren MONTIEL,
IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 29). Segtin afirman los autores, la condicién de posibilidad no se
contrapone al hecho de que se encarguen trabajos cientificos cuyo resultado se ignora, o el desarrollo de
procesos o productos que no existan en el momento de iniciarse el contrato (y ello porque se trata de un
contrato de medios, no de resultado). Numerosos manuales de cardcter general analizan el objeto en los
contratos. Entre los mas recientes, INFANTE Ruiz y LOPEZ DE LA Cruz, (2019, p. 75), SANCHEZ CALERO
y otros, (2018, p. 152) o BLasco Gasco, F,, (2017, p. 138).

30" A titulo de ejemplo, una clara delimitacién de dichas actividades permitird a la empresa controlar
que el centro generador de I+D las ejecuta realmente y que no realiza actividades paralelas de I+D (en el
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de I+D contraiga una obligacion de medios y no de resultado, no significa que
los resultados no puedan condicionar el devenir de la relacion contractual *'. A
través del clausulado se puede estructurar temporalmente su ejecucién me-
diante hitos vinculados a la obtencion de objetivos concretos. Como veremos
después, alcanzar los objetivos vinculados a un hito determinado podria ser
condicién necesaria para que el contrato pasase al hito siguiente. Con ello la
empresa contratante dispondria de un mayor control sobre la actividad contra-
tada al centro de investigacion o a la universidad.

Por otro lado, cuando hablamos del objeto del contrato de I+D ejecutada por
tercero, hay que recordar que el proyecto de I+D puede limitarse a actividades
desarrolladas por la universidad u organismo de investigacién que se contrata,
pero también puede incluir tareas desarrolladas por la empresa contratante *2. Es
mads, nada impide que una relacién contractual de este tipo forme parte de un
proyecto de I+D de mayor envergadura, con varios participantes, instrumentado
mediante un supuesto de cooperacion cientifico-tecnolégica. Tal seria el caso, por
ejemplo, de un proyecto de I+D en el que alguna de las empresas participantes
subcontratase a un organismo investigador para que ejecutase determinadas ta-
reas del proyecto. De hecho, en el caso de que dicho proyecto de I+D se presen-
tase a un programa de ayudas publicas, las sumas facturadas a la empresa por el
centro investigador subcontratado se considerarian un coste mas de aquella, a
efectos de calcular el importe de la subvencion que le corresponderia ®.

En linea con lo expuesto en los parrafos anteriores, el que un contrato
de I+D ejecutada por tercero pueda estar dividido en hitos temporales, o que
pueda formar parte de un proyecto de investigacion mas amplio en el que par-
ticipen otras entidades (y que, incluso, pueda estar enmarcado en algtn pro-
grama de ayudas publicas al [+D+i), hace que las partes contratantes puedan

supuesto de que este se hubiera comprometido a abstenerse de llevarlas a cabo). Para MONTIEL, IGLESIAS,
RosILLO y otros (2010, p. 29), es clave definir brevemente el objeto en el propio contrato, con concrecion,
especificando en qué consiste y determinando un titulo. Y convendra completar dicha descripcién en una
memoria técnica, anexa al contrato.

31 A esta posibilidad se refiere VICENT CHULIA, F., (2010, p. 1292), al decir que, cada vez mds, los
servicios cualificados o profesionales incluyen obligaciones de resultados especificos minimos, a cuya
obtencion se condiciona el pago de los honorarios o retribucion. Para el autor, esto no alteraria su natura-
leza de arrendamiento de servicios para convertirlo en arrendamiento de obra.

3 Como hemos expuesto en pdginas anteriores, asi lo estima FERNANDEZ DE CORDOBA, S.,
(1996, p. 350).

3 Asi pues, lo relevante para distinguir al «participante» del «subcontratado» seria que el primero
asumiria la parte no subvencionada de sus costes, mientras que al segundo los costes le serian reembolsa-
dos en su totalidad. A un caso similar se debe de referir HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 41)
cuando afirma que solo la empresa recibiria ayudas institucionales, como parte financiadora de los trabajos
de investigacion tanto propios como subcontratados. Asf, en el presupuesto presentado por aquella al pro-
grama de ayudas publicas, los trabajos de investigacién bajo contrato cuyo coste asume habrian de figurar
en el epigrafe de «colaboraciones externas».
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plantearse establecer condiciones suspensivas y/o resolutorias **. Si la relacién
contractual se somete a una condicién suspensiva, el nacimiento de los reci-
procos derechos y obligaciones dependerd de que finalmente tenga lugar el
hecho que constituye la condicién. A titulo de ejemplo, si un contrato de 1+D
ejecutada por tercero se somete a la condicion suspensiva de que el proyecto
de I+D sea aprobado (y, por tanto, subvencionado) por un programa publico de
ayudas, el contrato no desplegard la mayor parte de sus efectos en tanto dicha
aprobacion no se produzca. Por el contrario, si se somete a una condicion re-
solutoria, dicha relacion desplegard todos sus efectos desde el momento mis-
mo de su creacion, pero la llegada de la condicién operard como una circuns-
tancia que pone fin a la relacién en cuestion. Dos ejemplos en el contexto de
la [+D ejecutada por tercero serian: (1) si los trabajos del centro generador
de I+D se han dividido en hitos temporales, una condicién resolutoria podria
ser la falta de obtencion de los resultados vinculados a un hito determinado; y
(2) si el contrato se enmarca en un proyecto de I+D subvencionado por un
programa publico de ayudas a la I+D+i, podria considerarse condicién resolu-
toria la decision de la administracidn de extinguir anticipadamente el proyecto,
retirando parcial o totalmente la subvencién concedida.

1.2.2 RETRIBUCION AL ORGANISMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO

Al analizar los aspectos generales de la I+D ejecutada por tercero, la he-
mos considerado una variante del contrato bilateral de arrendamiento de servi-
cios. Y, en un contrato de esta naturaleza, el servicio se presta contra remune-
racion. Por dicho motivo, otro de los principales asuntos a tener en cuenta por
los contratantes serd el relativo a la obligacién de la empresa de retribuir al
centro investigador que presta el servicio®.

3 Segun el articulo 1114 CC, en las obligaciones condicionales la adquisicién de los derechos, asi
como la resolucién o pérdida de los ya adquiridos, dependeran del acontecimiento que constituya la con-
dicién. Para DiEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 155) el criterio de distincién entre condicién suspensiva y
resolutoria es la incidencia del evento condicionante en los efectos negociales. En la condicién suspensiva,
la adquisicion de los derechos dependera del acontecimiento que constituya la condicién; en la resolutoria,
la pérdida de derechos ya adquiridos. Por tanto, en la condicion suspensiva el contrato existe, pero perma-
nece en suspenso su eficacia. En la resolutoria, por el contrario, se generan efectos ab initio, y lo que
ocurre es que se resuelven. Entre los estudios de autores espafioles sobre el tema, PAU PEDRON, A., (1995),
CLEMENTE MEORO, M., (AAVY, 2011) o ArRiJA SouTuLLO, C., (2000).

3 A tenor del articulo 1555 CC, el arrendatario estd obligado a pagar el precio del arrendamiento en
los términos convenidos. Como afirman DiEz-Picazo y GULLON, (2012, p. 167), la obligacién principal
del arrendatario es pagar la contraprestacién pactada. Sobre este particular, véase también SANCHEZ HER-
NANDEZ, A., (AAVY, 2011).
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El tipo de retribucién, su cuantia y el modo de hacerla efectiva tendra que
ser objeto de negociacion entre las partes contratantes, ya que dependera de las
circunstancias propias del supuesto de que se trate .

En cuanto al tipo de retribucién, empresa contratante y centro prestador del
servicio gozan de gran libertad para estipular el que mas convenga a sus intereses.
Aunque lo habitual es retribuir mediante el pago de una suma a tanto alzado (cal-
culada, entre otros indicadores, en funcién de las horas de dedicacion y la categoria
del personal cientifico involucrado), esta puede sustituirse por canones periddicos
(determinables en funcién del rendimiento econémico que obtenga la empresa al
explotar la tecnologia resultante). Tampoco seria inusual una combinacion de am-
bas modalidades retributivas*’. Si las partes optan por los canones (o por la formu-
la mixta), el contrato deberd prever otras cuestiones de caricter accesorio, como en
funcion de qué parametros se calcularan los canones (ventas, produccion, benefi-
cios...), en qué momento se devengaran, con qué periodicidad se liquidardn (anual,
mensual), cudl serd su forma de pago o qué derechos tendré el centro generador
de I+D para comprobar la veracidad de los mismos*.

La cuantia, por su parte, podra verse condicionada por las limitaciones que
la empresa contratante pretenda imponer al centro de investigacion (o universi-
dad) en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo actividades paralelas de 1+D,
supuesto del que hablaremos a continuaciéon. También podra depender de que el
organismo generador de conocimiento vaya o no a recibir una subvencion por
ejecutar los trabajos que la empresa le encarga, o de que el contrato se estructure
temporalmente en hitos vinculados a la obtencidn de resultados concretos.

1.2.3 ACTIVIDADES PARALELAS DE [+D

Como venimos de apuntar, es probable que la empresa contratante pretenda
limitar la posibilidad de que el centro contratado ejecute trabajos similares para la

% El dnico requerimiento legal es que sea un precio «cierto». Asi lo dispone el articulo 1544 CC. En
este sentido, véase SERRA RODRIGUEZ, A., (AAVY, 2011). Para DiEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 131),
una de las hipdtesis mas comunes es que consista en una suma de dinero, puesto que el dinero es el instru-
mento por excelencia de intermediacion en los cambios.

3 Aunque se trate de un tipo contractual diferente, lo afirmado por MARTIN ARESTI, P., (1997,
pp- 207 y ss.) puede, a nuestro juicio, extrapolarse a la [+D ejecutada por tercero. En su obra, la autora
analiza las modalidades que suele revestir la retribucién a la que se obliga el licenciatario y cudles pueden
ser sus formas de pago (suma fija, canones periddicos, canon minimo...).

3 La obligacién de pago, que corresponde a la empresa contratante en la I+D ejecutada por tercero, es
también analizada por MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 31). Segtin los autores, en el contrato
deberd figurar el importe de la misma, su sujecién o no a impuestos, los datos identificativos del nimero de
cuenta donde se ingresard la suma acordada y las fechas en que habra de efectuarse el pago.
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competencia. De ser asi, el clausulado debera contemplar este extremo, definien-
do con claridad si el organismo investigador estd o no autorizado a llevar a cabo
actividades paralelas de I+D, de manera independiente o para otros ¥.

En el supuesto de que se pacte la no autorizacién, es preciso delimitar su
alcance *°. En efecto, no es 1o mismo una prohibicién limitada a actividades si-
milares a las contratadas por la empresa, que si abarca todo tipo de actividades
de I+D. Tampoco tendrd las mismas implicaciones una prohibicion circunscrita
a la vida del proyecto de 1+D, que si subsiste tras la conclusion de este.

1.2.4 MONITORIZACION DE LA RELACION

Mientras la relacion contractual esté en marcha, serd muy util que empre-
sa y centro generador de I+D mantengan entre ellos comunicaciones fluidas.
La designacion por las partes de interlocutores para esta labor *! podra sin duda
facilitar dicha fluidez **.

Ademads, lo normal serd que la empresa quiera estar informada de cémo
evolucionan los trabajos contratados. De esta forma, una linea de investigacion
que no conduzca a los resultados esperados podra abandonarse a tiempo o re-
orientarse. Y, para ello, lo habitual es pactar que el centro generador de I+D
elabore informes peridédicos de seguimiento. Cada informe reflejara el trabajo
realizado y explicard los resultados obtenidos hasta la fecha. En su caso, tam-
bién sugerird los cambios de orientacion que deban producirse en las tareas
pendientes de ejecutar. En esta misma linea, es muy recomendable concertar
un calendario de reuniones entre representantes de la empresa y del centro

¥ A este particular se refiere BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 224). La autora afirma que, en ocasio-
nes, el contrato incluye una clausula de exclusividad mediante la cual se asegura que el equipo investiga-
dor universitario no llevara a cabo en un plazo determinado iguales o similares investigaciones, o nuevas
investigaciones sobre la misma materia, para otra entidad distinta de la que encarga la investigacion.

40" En este sentido, hay que ser especialmente cuidadoso con los pactos que puedan ser contra-
rios al derecho de la competencia; en particular, al reglamento de exencidn por categoria para acuer-
dos de I+D, ya citado.

4 A este extremo se refiere MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 30). Para los autores,
es importante identificar las personas que asumen tanto la responsabilidad cientifica del contrato,
como la responsabilidad de la gestién econémico administrativa. En el mismo sentido, BLANCO JIME-
NEZ, A., (1999, p. 225).

42 Aparte de designar a sus respectivos interlocutores, empresa y centro generador del I+D deberian
pactar las vias de comunicacién que van a utilizar en sus reciprocas notificaciones y eventuales reclama-
ciones. A estos efectos, lo realmente importante es que quien haga una comunicacién tenga constancia de
que su destinatario la ha recibido. Sobre una clausula contractual de este tipo, y la forma de redactarla,
véase BERG, A. G. J., (1991, p. 172). A la importancia de especificar las vias de comunicacion se refieren
también MONTIEL, IGLESIAS, RoOSILLO y otros (2010, p. 30), al afirmar que el contrato deberd indicar la
forma y el lugar de comunicacién entre los interlocutores designados por las partes.
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generador de 1+D. No solo para pasar revista a los informes peridédicos ante-
riormente citados, sino también para solucionar las incidencias que sin duda
irdn surgiendo a medida que avance la investigacion .

1.2.5 CONFIDENCIALIDAD

En una relacion de esta naturaleza la confidencialidad es determinante. Y
el documento contractual que la regule debera conciliar los intereses empresa-
riales y cientificos en la materia **. De hecho, es habitual que empresa y centro
generador de [+D alcancen pactos de confidencialidad incluso antes de iniciar
su relacion contractual; en particular, con respecto a la informaciéon que mu-
tuamente se comunican en las primeras tomas de contacto **. Con ello tratarian
de prevenir divulgaciones o utilizaciones no deseadas de dicha informacion.
Entre otros motivos, ante la eventualidad de que esas primeras tomas de con-
tacto no fructifiquen.

En muchas ocasiones, los intereses empresariales y cientificos sobre la
confidencialidad coincidiran. En efecto, tanto la empresa como el centro gene-
rador de I+D van a tener acceso a datos e informacion sobre la otra parte que
esta querrd mantener en secreto y/o limitar su posible uso. Asi, serd de mucha
utilidad pactar la no utilizacién de dicha informacién excepto para fines direc-
tamente relacionados con el proyecto contratado, asi como su no difusién a
terceros bajo ningin concepto *°.

4 La utilidad de elaborar dichos informes de seguimiento es subrayada por MONTIEL, IGLESIAS,
RosIiLLO y otros (2010, p. 31). Para los autores, la emisién de dichos informes por el centro generador
de 1+D deberia conllevar la certificacion por parte de la empresa de haberlo recibido, asi como el aval
de esta respecto al cumplimiento de la obligacién de que se trate. En su opinidn, este aspecto es muy
importante en los supuestos en que las entregas de informes parciales implican el cumplimiento de
hitos en el desarrollo del contrato y van ligados a facturaciones de la universidad y a los correspon-
dientes pagos por la empresa. A la conveniencia de estos informes se refiere también FERNANDEZ DE
CORDOBA, S., (1996, p. 370).

4 En realidad, tal y como afirma BERG, A. G. J., (1991, p. 159), las cldusulas de confidencialidad son
utilizadas con frecuencia y en contextos contractuales muy variados.

45 Sobre este tema, véase FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). A su juicio, si se faci-
lita informacion confidencial (como puede ser aquella que contenga secretos comerciales), es habi-
tual firmar acuerdos de confidencialidad antes de suscribir formalmente el proyecto. A este compro-
miso previo se refieren también MONTIEL, IGLESIAS, RoOSILLO y otros (2010, p. 32). Segtn estos,
tanto para la empresa como para el organismo generador de I+D suele ser importante mantener re-
servada toda la informacién que aporten durante las reuniones preliminares. Por esta razon, es con-
veniente que las partes firmen, antes de comenzar las negociaciones, un compromiso previo de
confidencialidad. Sobre la utilidad de los acuerdos preliminares en la practica contractual cotidiana,
véase AZNAR GINER, E., (2010).

4 Para HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 36), la regulacién de la confidencialidad debera
afectar a toda la documentacion, informacién y know-how que mutuamente se faciliten con motivo de los
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En otros casos, por el contrario, la coincidencia de intereses no es
tan evidente *. Como ya hemos mencionado en paginas anteriores, la em-
presa que ha encargado los trabajos de I+D intentard alargar el periodo
durante el cual es exclusiva conocedora de sus resultados; al menos, has-
ta que su inversion sea rentable en términos econémicos o hasta que di-
chos resultados hayan podido ser protegidos por un derecho de propiedad
industrial ¥®. Por el contrario, lo habitual es que el centro generador
de I+D pretenda divulgar cuanto antes dichos resultados por motivos de
prestigio y de impulso de la carrera profesional de sus investigadores. Un
prestigio que, a menudo, se basa en el nimero y la calidad de las publi-
caciones cientificas realizadas *:

1.2.6 PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE I+D

Otro aspecto juridico que no debe obviarse es a quién van a pertenecer
los resultados de los trabajos de I+D que la empresa encarga al centro gene-
rador de conocimiento. Con toda seguridad, aquella pretendera tener pleno
dominio sobre dichos resultados para poder incorporarlos libremente a su

trabajos. Y, salvo consentimiento expreso de la otra parte, no podra ser divulgada a personas ajenas al equipo
del proyecto. MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 32), por su parte, subrayan la importancia de que
la clausula de confidencialidad permanezca en vigor una vez haya finalizado el contrato. Y afiaden la utilidad
de pactar ciertas excepciones, como que se autorice la divulgacién de aquellos aspectos contractuales que
puedan ser de interés publico (titulo, contenido, importe, plazo de realizacion).

47 Esta no coincidencia de intereses entre empresa y organismo generador de I+D, en materia de
confidencialidad de los resultados del proyecto, la apunta BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 44). La autora
considera, ademds, que dichas cldusulas de confidencialidad deberfan formar parte del contenido minimo
del contrato (p. 225).

4 En este sentido, CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 176), quien defiende que a la empresa le inte-
resa garantizarse la explotacién de las invenciones sin ser perturbada por sus competidores, mediante la
obtencion de derechos exclusivos de explotacion, cuya existencia es a menudo determinante para que
aquella decida asumir el coste requerido para llevar a cabo esa explotacion.

4 Para HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 36), la confidencialidad de los resultados
suele ser un punto de friccion en esta tipologia de contratos, ya que es habitual que los investigadores
quieran hacer ptblicas sus averiguaciones mediante articulos o ponencias. Para los autores, esta preten-
sion seria perfectamente factible en los proyectos de investigacion propia; no asi en los proyectos bajo
contrato, pues en esos casos los derechos de divulgacién pertenecen en su totalidad a la empresa con-
tratante. Por su parte, CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 46), considera que el uso comercial de los
resultados debe equilibrarse con el mayor retorno social posible, y con el derecho a publicarlos, en
tanto no afecte a los derechos de explotacion de los mismos. En otras palabras, que la confidencialidad
exigible al centro generador de I+D no debe ir mds alld de lo necesario para garantizar la proteccién de
los resultados del proyecto. Otro autor que subraya la importancia de estas clausulas de confidenciali-
dad sobre resultados es FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). Segtn afirma, los trabajos de in-
vestigacion generan resultados que pueden tener gran valor econdmico mientras se mantengan secretos.
Por este motivo, afiade, los contratos de I+D deberan concretar las medidas pertinentes para asegurar la
confidencialidad de los mismos.
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proceso productivo, protegerlos de modo apropiado (con objeto de evitar o
controlar su difusién a eventuales competidores), y realizar en ellos las me-
joras tecnoldgicas que en un futuro sean necesarias. Pero el organismo inves-
tigador puede preferir no desprenderse totalmente de dicha titularidad. Entre
otros motivos, para no ver cerrada una linea de investigacion con la que ob-
tener ingresos adicionales.

La variedad de pactos que empresa y centro investigador pueden alcanzar
en materia de propiedad de los resultados es muy amplia: (1) propiedad de la
empresa, con obligacidn de licenciar gratuitamente al centro investigador en
caso de falta de explotacion por aquella en un plazo determinado; (2) propie-
dad del centro investigador, con licencia exclusiva a la empresa durante algu-
nos aiios; (3) propiedad compartida entre ambos. En cualquier caso, los pactos
que alcancen las partes sobre la propiedad de la tecnologia generada condicio-
naran el derecho de cada una a protegerla (a través de un derecho de propiedad
industrial) y a explotarla >,

En este punto, es importante sefialar que el ordenamiento espaifiol regu-
la la propiedad de los resultados de la investigacion de modo diferente en
funcién de que la investigacion sea propia o contratada (lo que venimos lla-
mando I+D ejecutada por tercero)>!. Por lo que respecta a esta dltima moda-
lidad, la libertad de pactos en materia de propiedad de resultados dispuesta
por nuestra legislacion sobre patentes, hace que sea especialmente importan-
te que las partes negocien sobre este extremo y plasmen en un contrato los
acuerdos alcanzados. Sin embargo, hay que recordar que su amplio margen

50 Una obra que analiza diversos aspectos relacionados con la propiedad de los resultados de
la I+D contratada es MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 25). Para los autores, cuando la
empresa ha financiado totalmente la investigacion, es razonable que sea propietaria de los derechos
comercializables. No obstante, la universidad deberia mantener siempre el derecho a utilizar los co-
nocimientos obtenidos para usos docentes o para continuar con futuras investigaciones. Hay otras
ocasiones en las que la empresa aporta una financiacién que no cubre la totalidad de los costes del
proyecto, pues este se basa en conocimientos que ya tenia la universidad. En tal caso, el centro gene-
rador puede optar por mantener la propiedad, concediendo a la empresa una licencia de uso que
compense su aportacion al proyecto.

31 Si hablamos de «investigacién propia» la legislacién es clara: corresponde al centro generador
de I+D la titularidad de las invenciones realizadas por sus profesores o cientificos (aunque estos, ademas
del derecho moral a ser reconocidos como inventores, puedan participar en los beneficios que obtenga su
empleador en caso de explotacién). En cambio, por lo que se refiere a la propiedad de los resultados de la
«investigacion contratada» la legislacion deja a empresas, organismos generadores de I+D y cientificos un
margen de maniobra bastante amplio para pactar lo que crean oportuno: que la propiedad recaiga en la
empresa contratante, en el centro contratado, en ambos. En apoyo de este punto de vista, CLAVER CAMPI-
LLO, J. A., (2015, pp. 185-189); en particular, lo manifestado sobre los articulos 20 LP1986 y 21 LP2015,
ambas leyes ya citadas.
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de maniobra puede verse seriamente reducido si los trabajos de I+D reciben
algun tipo de ayuda publica *.

1.2.7 DURACION DE LA RELACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

Otro extremo a negociar entre empresa contratante y universidad (o centro
investigador) es la duracion del contrato. Lo habitual serd que permanezca en
vigor hasta que las partes hayan cumplido todas sus obligaciones y los intereses
de ambas hayan quedado plenamente satisfechos. Esto supone que estard vigen-
te, al menos, mientras duren los trabajos contratados al centro generador de I+D;
es decir, mientras dure el proyecto de I+D cuya ejecucion se encomienda a este
dltimo. Sin embargo, también son frecuentes duraciones superiores si las partes
conciertan, ademds, la fabricacion y comercializaciéon de sus resultados>?.

Pero los contratos pueden extinguirse por otros motivos>*. Estos son muy
variados y tendrian su origen tanto en los pactos alcanzados entre las partes
como en la propia naturaleza de la relacién contractual. En el supuesto que nos
ocupa, algunos de dichos motivos podrian ser>: (1) resolucion anticipada por
la empresa contratante, al no haber alcanzado el centro investigador los resul-
tados vinculados a uno de los hitos temporales del proyecto de I+D, resultados
de los que se habia hecho depender la continuidad del contrato; (2) resolucién
anticipada por la empresa contratante como consecuencia de la extincién de
otro proyecto de I+D, de mayor envergadura, al que aquel estaba vinculado
como subcontrato; o (3) resolucién anticipada por cualquiera de las partes,
debida al incumplimiento no subsanado de la otra>®.

32 Sobre este asunto, véase lo expuesto en paginas precedentes sobre las limitaciones impuestas a los
proyectos CRAFT de anteriores programas marco de I+D de la Unién Europea, o a los antiguos Proyectos
Concertados o Cooperativos del CDTI.

33 Para DfEz-PicAzo y GULLON, (2013, p. 251), una de las causas de extincién de la relacién con-
tractual es haberse logrado plenamente la finalidad econdémica pretendida y haberse agotado los efectos
buscados, por haber quedado plenamente satisfechos los intereses de ambas partes y cumplidas todas las
obligaciones.

¢ Entre los autores que han tratado la extincién de las obligaciones contractuales, MELICH ORSINT, J.,
(2004); ViLa RiBas, C., (2010) o AruA SouTtuLLo, C., (AAVY, 2017).

3 A nuestro juicio, estos tres ejemplos pueden reconducirse a alguna de las causas de extincién de
las relaciones contractuales citadas por DiEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 251): el primero podria consi-
derarse extincién anticipada por cumplimiento de una condicién resolutoria (circunstancia expresamente
prevista en el contrato como momento final de la relacién); el segundo, podria ser un supuesto de resolu-
ci6én por modificacion sobrevenida de las circunstancias que existian cuando las partes contrataron (y que
habian sido tenidas en cuenta para ello); y el tercero, seria un claro ejemplo de resolucién por incumpli-
miento de la otra parte contratante.

% Entre los autores que han estudiado la resolucién unilateral de los contratos por incumplimiento
de la otra parte, véase FERNANDEZ GREGORACI y PANTALEON PRIETO, (2015), GONZALEZ PACAOWSKA y

97



B EL CONSORCIO CONTRACTUAL DE I+D+i

Sea cual fuere la causa que motive la extincidn del contrato, empresa y
centro generador de I+D pueden pactar que determinadas estipulaciones
contractuales les sigan vinculando incluso después de finalizada su relacién
contractual ¥,

No podemos poner fin a esta lista no exhaustiva de temas a negociar,
sin mencionar la conveniencia de pactar un mecanismo de solucidn de even-
tuales conflictos que surjan entre empresa y centro generador de [+D como
consecuencia de la interpretacion y aplicacién del contrato que los vincu-
la%. En este contexto, es cada vez mas habitual pactar el recurso a instan-
cias arbitrales *.

En resumidas cuentas, el que llegue a buen puerto la relacién que se
derive de la I+D ejecutada por tercero dependera mucho del equilibrio
contractual entre los intereses de la empresa contratante y del centro ge-
nerador de conocimiento, sin olvidar los derechos de los cientificos indi-
vidualmente considerados. Por todo ello, es muy recomendable una cuida-
dosa y bien documentada negociacion de los aspectos juridicos entre las
partes involucradas.

2. COOPERACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA

La cooperacion ® cientifico-tecnoldgica es otra de las vias utilizadas por
las empresas para optimizar sus productos o procesos. De hecho, este modo de
gestionar la [+D+i ha ido cobrando particular importancia en las tltimas déca-

Garcia PEREZ, (2015), ARuA SouTtuLLo, C., (RADP), CLEMENTE MEORO, M., (2009), ALVAREZ DE VI-
GARAY, R., (2009) 0 SANTOS MORON, M. J., (AAVY, 2017).

57 Segidn afirman MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 32), esto se deberia aplicar al
deber de confidencialidad, que tendria que permanecer en vigor tras haber finalizado el contrato. A
la posibilidad de pactar la subsistencia de compromisos mds alld de la vida del contrato se refiere
BERG, A. G. J., (1991, p. 137).

% De entre los autores que han analizado los mecanismos de solucién de conflictos entre contratan-
tes, GARRIDO GOMEZ, 1., (2002) 0 MoLINA CABALLERO, M. J., (AAVY, 2017).

% En Espaiia, regulado por «Ley 60/2003 de arbitraje», BOE n.° 309, 2003. La vigente ley sustituye
a la que, en 1988, abri6 las puertas al arbitraje comercial internacional. Segiin decia su exposicién de
motivos, con aquella primera norma se quiso facilitar un cauce sencillo y econdmico para la solucién de
conflictos, articulado sobre el principio de la autonomia de la voluntad de las partes (por ser estas las que
deciden acudir al arbitraje para resolver sus litigios). Entre quienes han estudiado los mecanismos de ar-
bitraje, BELLO JANERIO, D., (AAVYV, 2011). Sobre el recurso al arbitraje en contratos internacionales, Es-
PLUGUES, BARONA y HERNANDEZ-MARTI (1999, pp. 840y ss.).

€ Segtin afirman BAyoNa, GARcfA MArRcO y HUERTA ARRIBAs, (2000, p. 4), todo proceso de
cooperacion empresarial se puede resumir en una serie de etapas: decisién por parte de la empresa de
formar una alianza, eleccién de los socios, eleccion de la forma juridica y la estructura de la alianza,
evolucién de la cooperacién con sus problemas de direccién y conflictos entre los socios, y valoracién
de los resultados conseguidos.
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das como consecuencia de la mayor complejidad, riesgos y costes de la inno-
vacion empresarial ®'.

Pongdmonos en el caso de la empresa que tiene una necesidad tecnoldgi-
ca, pero no cuenta con recursos, personal cientifico, instalaciones y/o conoci-
mientos técnicos para ejecutar por si sola el correspondiente proyecto de I+D.
Supongamos, ademds, que no puede adquirir en el mercado esa solucién tec-
noldgica que necesita, ni puede encargar a un centro generador de conocimien-
to que se la desarrolle a medida. En un caso asi, la empresa podria perfecta-
mente plantearse una alianza con otras empresas, universidades y organismos
de investigacién con el objetivo de acometer conjuntamente un proyecto
de I+D de interés comun y, eventualmente, concertar a quién va a pertenecer y
cémo va a explotarse la tecnologia generada .

Como mas adelante mostraremos, estos consorcios suelen implementarse
a través de una joint venture %, que se instrumentaria mediante una nueva enti-
dad de carécter societario o a través de vinculos meramente contractuales .

¢l Asi lo entienden MONTORO, MORA y ORTIZ DE URBINA, (REDEE, p. 183). Para BARATAS y HUER-
GO, (2006, p. 3) dos serfan los motivos de este impulso: la necesidad que tienen las empresas de desarrollar
e incorporar tecnologias cada vez mas complejas y la presion competitiva imperante en los mercados. En
este contexto, la cooperacién permitiria incrementar las capacidades de la empresa sin tener que internali-
zar nuevas tareas en la propia organizacién, evitando asi mayores costes fijos.

2 Entre los autores espaifioles que han estudiado la cooperacidn cientifico-tecnolégica como via para
gestionar la [+D+i, BARAJAS y HUERGO, (2006), MORA VALENTIN, E. M. (2002), BAYoNA, GARCfA MARCO
y HUERTA ARRIBAS, (1999), GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), LENCE REUA, C., (ADIDA), SAGASTI AU-
RRECOECHEA, J., (AAVYV, 2019) o HEUS y BUEsA, (2006). Entre los autores extranjeros, BROD y SHIVAKU-
MAR, (CJE), KorAH, V., (1986), HAGENDOORN, J., (RP), BELDERBOS, CARREE, DIEDEREN, LOKSHIN y
VEUGELERS, (IJIO), KASTELLI, CALOGHIROU y I0ANNIDES, (IJTM), ASCHHOFF y SCHMIDT, (RIO), JAcC-
QUEMIN, A, (1987), LUNDQVIST, B., (AAVY, 2018), MIoTTI y SACHWALD, (RP), HAGENDOORN, LINK y
VONORTAS (RP) o LARsON, M., (2001). Casi ninguno de estos autores ha estudiado la cooperacion cienti-
fico-tecnoldgica desde una perspectiva juridica. Y, los pocos que lo han hecho, se han limitado ha abordar-
lo desde el punto de vista del derecho de la competencia.

6 Para MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 36), la expresion joint venture es amplisima y variada
en significados. En el plano general, hace referencia a cualquier acuerdo de colaboracién. Concretando
un poco mas, designa un acuerdo previo entre las partes (conocido en la prictica internacional como
Jjoint venture agreement). Pero también se utiliza para denominar la forma de ejecucion posterior de ese
acuerdo, sea a través de mecanismos de cardcter contractual o utilizando algin tipo societario. Ademas,
la expresion también se emplea para hacer referencia a la especial vinculacién que se establece entre las
partes, inmersas en una joint venture o proyecto comun. Otra acepcion frecuente, aunque muy alejada
del supuesto que nos ocupa, se referiria a la estructura utilizada para invertir en paises receptores de
inversién extranjera. Asi pues, en una primera aproximacién observamos que puede hablarse de joint
venture hasta en seis sentidos diferentes. Sobre los multiples significados de esta expresion, véase tam-
bién Bonvicing, D., (1977).

% Como exponen CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 2) la OCDE defini6 el término
Jjoint venture (JV) en 1986.Y lo hizo para referirse a supuestos en que las operaciones de dos 0 mds em-
presas se integraban parcialmente, desde un punto de vista funcional, con vistas a ejecutar actividades en
una o mas de las siguientes dreas: compraventa, exploracién y obtencién de recursos naturales, investiga-
cién y desarrollo, o ingenieria y construccion. Segun afirma TEESE, D. J., (JEBO), dichas alianzas estraté-
gicas implicarian el compromiso, por parte de los socios, de alcanzar el objetivo comin uniendo sus recur-
sos y coordinando sus actividades. Por su parte, MicHAVILA NUNEZ, A., (REEL p. 3), recuerda que el
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Asi, una primera distincién entre una y otra tipologia de alianza dependera de
que se cree o no una persona juridica. En la prictica internacional existen otros
criterios clasificatorios de las joint venture (a titulo de ejemplo, basdndose en
las funciones que van a desempeiiar o los motivos que conducen a los venturer
a participar en ellas). Sin embargo, en esta fase del trabajo preferimos limitar-
nos al primer criterio al que nos hemos referido, lo que las clasificard en joint
venture corporation y unincorporated joint venture %. Esta diferenciacion en-
tre alianzas de base societaria o exclusivamente contractual seria también apli-
cable a los supuestos de cooperacion cientifico-tecnoldgica .

2.1 Consideraciones generales

Cada vez con mayor frecuencia, una parte de la [+D+i empresarial se
instrumenta a través de la cooperacion cientifico-tecnoldgica. Ello es debido a
la necesidad de recurrir a otras entidades para complementar conocimientos
técnicos y compartir el coste que todo proyecto de I+D conlleva®’. Ademas,

término «joint venture» es abreviatura de «international joint business venture». Segun la autora, esta
expresion hace referencia, en el mundo de los negocios internacionales, a la colaboracién entre empresas
para la realizacion de un proyecto determinado y se caracteriza por que las partes mantienen su autonomia,
compartiendo el control del negocio comiin. La autora afiade que dicha colaboracion puede concretarse a
través de muy diversas féormulas juridicas, en funcién de los intereses de las partes, desde la utilizacién de
una sociedad de capital a un mero contrato.

% En este sentido, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 50). Al primer tipo, el autor lo denomina «socie-
dad conjunta»; al segundo, «empresa conjunta». En la misma linea, MicCHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 9),
para quien la clasificacién mds habitual es la que se establece en funcion de que la cooperacién entre las
partes se articule o no a través de un ente con personalidad juridica propia, distinta de las de los socios (de
normal, una sociedad de capitales). A esta distincion hace también referencia VICENT CHULIA, E, (2010,
p. 1282), cuando analiza los contratos de colaboracién plurilaterales. Para el autor, en esta tipologia de con-
tratos cabe destacar (1) los de cooperacion de empresas, de estructura puramente contractual (joint venture)
y (2) estos mismos contratos, cuando se instrumentan mediante una sociedad (corporate joint venture). Hay
también otros autores que han estudiado las joint venture y los modos de articularla. La mayoria serdn citados
en los proximos capitulos, al abordar las materias tratadas en sus respectivos trabajos.

A ellas se refiere, con otras palabras, GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 843). Segn la autora, los
acuerdos cooperativos en I+D suelen adoptar la forma de simples contratos de colaboracion o de una
empresa conjunta (joint venture), que supone la creacién de una entidad nueva. También lo hacen Ca-
LOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 3), para quienes las RIV (Research Joint Venture) son orga-
nizaciones controladas conjuntamente por, al menos, dos participantes, con el objetivo de llevar a cabo en
cooperacion actividades de investigacion y desarrollo. Tras indicar que estas estructuras de cooperacion no
son nuevas, los autores inciden en que su nimero se ha incrementado en las tdltimas décadas y su natura-
leza ha ido evolucionando desde las de base societaria (formal equity joint venture) a las puramente con-
tractuales (non-equity agreements).

¢ En esta linea, Eureka (1997, pp. 13-14) o Comisi6én Europea (1996, p. 6). Muchos son los autores
que han analizado las ventajas que conlleva la cooperacién cientifico-tecnolégica como via para gestionar
la I+D+i. Para GOMEZ, OCHOA, RUIZ y ZALDUMBIDE, (2001, p. 128), algunas de dichas ventajas serian el
acceso a un know-how del que se carece, la externalizacion de dreas no estratégicas o, en caso de poder
beneficiarse de ayudas publicas, el acceso a financiacién adicional. También el aprendizaje que se consi-
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esas alianzas estratégicas tienen un atractivo suplementario: a menudo, los
contactos que se producirdn entre los participantes pueden generar la confian-
za mutua que, en un futuro, les permita acceder a nuevos mercados y a canales
de distribucion o aprovisionamiento alternativos .

Dicho esto, conviene recordar que en Espafa no existe una cultura real de
cooperacion cientifico-tecnolégica. De hecho, alianzas de este tipo solo se han
gestado cuando las administraciones han tomado la iniciativa para promoverlas
y han asumido parte de sus costes ®. En este sentido, nos reafirmamos en la gran
importancia que han tenido los Programas Marco de I+D+i de la Uni6n Europea,
pues para poder participar en ellos los proyectos de I+D deben ser ejecutados,
conjuntamente, por una pluralidad de entidades independientes (empresas, uni-
versidades, centros de investigacion...)”°. Y esto es asi porque la UE viene fo-
mentando desde hace tiempo esta forma de gestionar la [+D+i, al considerar que
promueve el progreso técnico y econdémico, difunde mas ampliamente los cono-
cimientos cientificos, evita duplicidades en los trabajos de [+D, estimula el inter-
cambio de experiencias complementarias y racionaliza la explotacién econémi-
ca de la tecnologia generada. Y todo ello, pese a las justificadas dudas que
plantea desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia; en particu-
lar, cuando las empresas cooperantes son competidoras ’!.

gue de otras organizaciones, el acceso a recursos humanos cualificados, o las sinergias alcanzables al po-
ner en comun informacién y conocimientos.

% Sobre los atractivos de estos consorcios o alianzas de I+D+i, ver GOMEZ MENDOZA, M., (RDM,
p. 840). La autora incide en las economias de escala y en las sinergias que se obtienen por la combinacién
de recursos, informaciones, equipos cientificos o conocimientos técnicos y de comercializacion. Otros
trabajos que han analizado las motivaciones que llevan a las empresas a recurrir a esta via para gestionar
su [+D+i son LARSON, M., (2001, p. 36), MORA VALENTIN, E. M., (2002), MONTORO, MORA y ORTIZ DE
URBINA, (REDEE, p. 185), BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (1999), ASCHHOFF y SCHMIDT,
(RIO, p. 19) 0 KASTELLI, CALOGHIROU y I0ANNIDES, (IITM, p. 727).

% Asi lo defienden BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (REA, p. 112). Para los autores,
la participacién en programas de fomento de la investigacion promovidos por las diversas administracio-
nes es uno de los motivos que favorecen la cooperacién entre empresas. En efecto, vistos los potenciales
conflictos derivados de la cooperacion, que podrian disuadir a las empresas a la hora de emprender pro-
yectos conjuntos, la expectativa de obtener subvenciones mediante la participacion en dichos programas
actuaria, en cierto modo, de contrapunto. Al efecto incentivador de las ayudas ptiblicas se refieren también
CanNas, CoNEsA, CORTES y otros, (2010, p. 7).

70 Como ya hemos expuesto, si se quiere participar en el Programa Marco de I+D+i de la Unién
Europea hay que formar un consorcio transnacional de, al menos, tres entidades independientes entre si,
con las que ejecutar conjuntamente un proyecto de I+D y concertar la explotacion de sus resultados. Para
un mayor conocimiento sobre el tema, véase CDTI (2014). Entre los autores que subrayan la relevancia de
los programas marco de I+D+i de la UE como instrumento de fomento de la cooperacién cientifico-tecno-
16gica, CALOGHIROU, TSAKANIKAS y VONORTAS, (JTT, p. 153) o CALOGHIROU y VONORTAS, (AAVYV, 2001,
p- 3). Para un estudio exhaustivo de los factores que determinan la participacion de las empresas espaiiolas
en el Programa Marco, véase BARAJAS, HEUS y HUERGO, (2008).

71 Asi se afirma en Comision Europea (2011, p. 4). Segtin el documento, los acuerdos de coopera-
ci6én horizontal (entre competidores) pueden ser un mecanismo para compartir riesgos, ahorrar costes,
incrementar inversiones, agrupar conocimientos técnicos, aumentar la calidad y la variedad del producto
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Por otra parte, muchas empresas, centros de investigacién y universida-
des ven con reparos la cooperacion cientifico-tecnoldgica por la inseguridad
juridica que plantea la cooperacién en si misma considerada (sobre todo, en
un campo tan estratégico como la innovacién), reforzada por el hecho de lle-
varse muchas veces a cabo con entidades procedentes de paises diferentes,
con sensibilidades y ordenamientos juridicos distintos. La pérdida de tiempo
en negociaciones interminables, el miedo a enemistarse con un cliente o un
proveedor con el que se participa en un proyecto de I+D, el temor a que la
cooperacién con un competidor pueda darle acceso a conocimientos que re-
duzcan una posicién ventajosa en el mercado o la incertidumbre sobre la po-
sibilidad de disfrutar realmente de los resultados obtenidos con el proyecto
son algunas de las circunstancias que juegan en contra de esta modalidad de
gestion de la [+D+i 2.

Aln asi, dicha desconfianza no esta justificada en todos los supuestos,
dado que las alianzas cientifico-tecnoldgicas pueden tener una composicién
muy variada. De hecho, las hay horizontales, verticales y mixtas: en las hori-
zontales, la empresa colabora con competidores; en las verticales, con no com-
petidores (proveedores, clientes, usuarios finales); en las mixtas, con entidades
de ambos tipos . A priori serd mds facil cooperar en el marco de un consorcio

y lanzar mas rapidamente la innovacién. No obstante, en algunos casos pueden plantear problemas de
competencia. Asi ocurriria, por ejemplo, cuando las partes acuerdan fijar los precios o la produccién, o
repartirse los mercados, o cuando la cooperacién permite a las partes mantener, mejorar 0 aumentar su
poder de mercado y sea probable que ello cause efectos negativos sobre los precios, la produccién, la in-
novacion o la variedad y calidad de los productos. Al potencial impacto en la libre competencia hace refe-
rencia GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 841). Para la autora, el mayor peligro de las alianzas cientifico-
tecnoldgicas se da en la esfera de la competencia y surge, sobre todo, cuando el acuerdo se celebra entre
competidores (acuerdos horizontales), pues siempre existird el riesgo de que conduzca a la coordinacién
de los precios y de las cantidades que se vayan a producir. De hecho, estas alianzas pueden ser un primer
paso para luego repartirse los mercados, fijar precios o planificar conjuntamente la distribucién. Entre los
autores que se han referido a los riesgos anticoncurrenciales de la cooperacion cientifico-tecnoldgica, ver
también CALOGHIROU y VONORTAS, (AAVYV, 2001, p. 4).

72 Sobre estos y otros inconvenientes de la cooperacion cientifico-tecnoldgica, véase Comisién Euro-
pea (1996, p. 6). En cuanto a las razones por las que estas alianzas suelen fracasar o frustrase, JAVIER
Ruiz, F. (2008, p. 64) apunta las siguientes: problemas contractuales, falta de implicacion y de dotacién de
recursos por parte de los socios, factores externos que cambian el contexto en que la colaboracién tenia
sentido, carencia de liderazgo tanto entre socios como internamente por quienes deberian liderar la colabo-
racién en las distintas entidades, procesos incompatibles por parte de los distintos socios o escasa atencion
a la gestion de la colaboracion. El autor afiade que, visto lo expuesto, es facil imaginar porqué los proyectos
colaborativos son una permanente fuente de frustracion. Y, por consiguiente, porqué empresas, Organismos
de investigacion y universidades los ven con reparos. A los posibles inconvenientes de este modo de gestio-
nar la I+D+i se refiere también GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 841).

73 Para un anélisis comparativo de la cooperacidn vertical y horizontal, en cuanto a ventajas y des-
ventajas, véase BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (REA, p. 109). Segtin los autores, la coope-
racion horizontal ha sido siempre tratada con prevencion por la sospecha de que genera conductas coluso-
rias, mientras que la cooperacion vertical ha sido vista como algo destinado a mejorar la eficiencia de las
empresas. Por otro lado, si se piensa que al cooperar las empresas buscan complementar y compartir acti-
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vertical que horizontal, pues hacer I+D+i con clientes y proveedores suele re-
sultar menos conflictivo que hacerlo con competidores. Pero esto no significa
que se deban evitar alianzas de tipo horizontal o mixtas, ya que no todos los
proyectos de I+D generan tecnologias estratégicas que posibiliten arafar cuo-
tas de mercado a la competencia 7.

Ademais, la inseguridad que conlleva la cooperacion cientifico-tecnoldgi-
ca puede verse en parte reducida si se es cuidadoso a la hora de elegir las enti-
dades con las que se va a cooperar. Al menos en teoria, es preferible que se
trate de entidades a las que se conoce y con quienes se ha tratado previamente.
Asimismo, es util que sean complementarias entre si, aportando a la alianza
algin valor afiadido en términos de tecnologia, financiacion, equipamiento o
redes comerciales. Es también conveniente asegurarse de que las entidades en
cuestion gozan de buena salud desde un punto de vista econdémico y de que
cuentan con los medios humanos y materiales que les permitan realmente
efectuar su contribucién al proyecto. Tampoco estaria de mds que tuvieran
experiencia previa en este modo de gestionar la [+D+i 7.

Pero si la eleccion de los socios es determinante para el éxito de una
alianza cientifico-tecnoldgica, no lo es menos el que vaya a instrumentarse a
través de compromisos juridicos mutuos de caracter contractual o societario .
Mediante dichos compromisos, las entidades participantes podran establecer
claramente sus reciprocos derechos y obligaciones, tanto durante la ejecucion

vos y habilidades con los socios, y aprender en la cooperacion, las relaciones verticales ofrecen mas
oportunidades de aprendizaje que colaborar con socios que efectiian la misma actividad. Sin embargo,
quizds en estas relaciones entre competidores a los socios les resulte mas sencillo apropiarse del conoci-
miento de sus compaiieros. En otro orden de cosas, prosiguen los autores, si en toda relacién de coopera-
cién es importante que los socios se conozcan, en la cooperacién en I+D con clientes y proveedores esto
es un hecho ya que, aunque no haya sido llevando a cabo un proyecto de investigacion conjunto, es inne-
gable que estas entidades cuentan con relaciones previas.

74 Estariamos hablando de proyectos de investigacion bdsica o pre-competitiva, cuyos resultados
estan todavia muy alejados del mercado. O de proyectos de investigacién no competitiva, como aquellos
cuyos resultados permiten a los cooperantes adaptarse a una normativa medioambiental de obligatorio
cumplimiento en materia, por ejemplo, de eliminacién de residuos. A esta tipologia de proyectos se refie-
re expresamente la Comisién Europea (1996, p. 9).

7> Para BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (2000, p. 4), la eleccién de los socios es uno
de los aspectos fundamentales en la formacién de una alianza y, si hablamos de cooperacién en 1+D, pue-
de ser clave para que el proyecto de investigacion sea exitoso. Otros autores que inciden en la relevancia
de este tema son MIOTTI y SACHWALD, (RP, p. 1496). En cuanto a los aspectos a considerar para hacer una
buena eleccién, Eureka (1997, p. 15) o Comisién Europea (1996, p. 11).

76 A la importancia de articular la cooperacién mediante compromisos juridicos mutuos se refiere
GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 841). Segtin afirma la autora, serd imprescindible pactar la financiacion
de cada parte, la comunicacién reciproca de los conocimientos preexistentes y, sobre todo, prever la pro-
teccion de la tecnologia que se obtenga como resultado de los trabajos conjuntos. Ademads, afiade la auto-
ra, si a esto se suma que las partes querran por lo general comprometerse de tal forma que puedan rectificar
en cualquier momento (volviendo, por ejemplo, a una investigacién propia o cambiando de asociados), la
dificultad de plasmar acuerdos de esta naturaleza esta fuera de toda duda.
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del proyecto de I+D como en la fase de explotacion econdmica de sus resulta-
dos. Y ello no serd tarea sencilla, entre otras razones por el carécter atipico de
las joint venture™. De hecho, en Espafia (como en otros paises de Europa oc-
cidental) la figura no esta regulada legalmente, existiendo solo algunas dispo-
siciones fragmentarias donde podria incluirse el supuesto objeto de estudio 8.

En este contexto, si los participantes en la alianza cientifico-tecnoldgica
optan por una estructura de tipo contractual, han de ser conscientes de que se
trata de un contrato no tipificado en nuestro ordenamiento . Al intentar recon-
ducirlo a modelos contractuales conocidos, podriamos considerarlo un contra-
to de caracter plurilateral; en concreto, un contrato de colaboracién *°, que con-
llevaria obligaciones complejas: dar, hacer® y/o no hacer. De estas, pensamos
que ciertas obligaciones de hacer conllevaran un compromiso de medios o de
diligencia, pues los participantes en la alianza no se obligan a alcanzar un re-
sultado especifico, sino a asignar medios humanos y materiales para llevar a
cabo una serie de tareas concretas. Como veremos mas adelante, esta conside-
racién como compromiso de medios, y no de resultado *?, sera determinante a

77 A la atipicidad de estas relaciones juridicas se refiere MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 73). Para
el autor, sin embargo, el hecho de que se dé un uso masivo de la figura en el &mbito internacional permite
afirmar que la joint venture se ha convertido ya en una forma tipica dentro de la atipicidad.

8 Segtin opinién de PAULEAU, C., (2002, p. 12), en ningidn pais de la UE existe una categoria ni una
calificacion juridica que remita, de forma exclusiva y completa, a la organizacion de las joint venture, ni,
por consiguiente, un régimen juridico preestablecido que pueda aplicarse a su creacion y funcionamiento.
En la misma linea, MicHAVILA NURNEZ, A., (REEL p. 3), quien considera la joint venture como una figura
atfpica en la mayorfa de ordenamientos juridicos. Para ESTEBAN DE LA RosA, F., (1999, p.38), estamos ante
un supuesto de la realidad del comercio internacional solo identificable desde una perspectiva econdmica,
cuya instrumentalizacion juridica puede darse de forma muy dispar, a partir de la utilizacién de los soportes
juridicos, contractuales y societarios, de que disponga cada ordenamiento.

7 Tal y como hemos expuesto al analizar la I+D ejecutada por tercero, para FERNANDEZ DE COR-
DOBA, S., (1996, p. 352), los contratos tipicos estan definidos y regulados en la legislacion positiva, mien-
tras que los atipicos no lo estdn. Para la autora, la tipificacién desempeifia una doble funcién: (1) integra-
dora, interpretando el contrato de acuerdo con su causa o finalidad social; y (2) supletoria, completando
las lagunas del clausulado del contrato. Dicho esto, conviene reconducir el contrato atipico a los tipos le-
gales existentes para encontrar los principios normativos que deben aplicarse para interpretar la voluntad
de las partes y para fijar limites, contenidos en las normas imperativas aplicables por analogia, a la auto-
nomia privada. A los contratos atipicos hacen también referencia DIEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 27) o
SANCHEZ CALERO y otros, (2018, p. 137). Entre las monografias, CARDOZO RoA y PARAFAN, (2019),
ARRUBLA PAUCAR, J. A., (2015) 0 CHULIA VICENT y BELTRAN ALANDETE, (1999).

80 En opinién de VICENT CHULIA, F,, (2010, p. 1281), los contratos de colaboracién, generalmente
plurilaterales, se caracterizan por la comunidad de fin entre las partes.

81 Como hemos apuntado en paginas anteriores, VICENT CHULIA, F,, (2010, p. 1291) estima que,
junto a los contratos de dar (mercancias, bienes inmateriales, dinero), existe una amplia categoria de con-
tratos de hacer. Sobre estos ultimos, véase LEDESMA MARTINEZ, J., (1999).

82 Sobre las diferencias entre un contrato de medios y de resultado, ver DfEz-Picazo y GULLON,
(2013, p. 129). Segtin los autores, en relaciéon con la obligacién de realizar una prestacion de hacer
pueden distinguirse dos tipos diferentes, segin que lo comprometido por el deudor sea una pura activi-
dad o conlleve ademads la obtencién de un determinado resultado. En el primer caso, se habla de obliga-
cién de medios; en el segundo, de resultado. En aquella, el deudor cumple desplegando diligentemente
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la hora de establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades de las
entidades participantes.

Por el contrario, si se decantan por una joint venture de base societaria,
deberan decidir el tipo que mds se ajuste a sus intereses. Elegido este, tendran
que ponerse de acuerdo sobre todos los aspectos que afecten al funcionamiento
de la nueva entidad creada®.Y ello, dentro de los margenes de maniobra per-
mitidos por la normativa societaria que le sea de aplicacion.

Asimismo, habrén de prestar especial atencion a los condicionantes deri-
vados de la legislacion que defiende la libre competencia, pues los pactos des-
tinados a ejecutar un proyecto de [+D, y a explotar los resultados que se obten-
gan, pueden entrar en conflicto con dicha normativa®. Y ello tanto si el
consorcio adopta una base contractual como si reviste una forma societaria: en
el primer supuesto, deberdn respetarse las normas que controlan los acuerdos
entre agentes econdmicos independientes; en el segundo, las disposiciones
aplicables a las concentraciones parciales.

Y, ademas, si el proyecto de I+D va a recibir subvenciones con cargo a
algiin programa publico de fomento de la cooperacidn cientifico-tecnoldgica,
los miembros de la alianza deben ser conscientes de que su margen de manio-
bra a la hora de pactar tendrd una limitacién adicional: los compromisos ad-
quiridos con la administracion encargada de gestionar el programa en cues-
tién. Sobre este dltimo aspecto, sirva de ejemplo el muy detallado «Acuerdo
de Subvencion» que la Comision Europea firma con las entidades que partici-
pan en proyectos de I+D del Programa Marco con cardcter previo al envio de
los fondos concedidos *.

la actividad, aunque no consiga el resultado esperado. En cambio, en la segunda solo hay cumplimiento
si el resultado se alcanza. Entre quienes han analizado estas diferencias, CREsp0o Mora, M. C., (RAD)
0 JOrRDANO FrAGA, F., (ADC).

8 Para las distintas formas societarias que puede revestir una joint venture, MIQUEL RODRIGUEZ, J.,
(1998, pp. 262y ss.). El autor analiza ventajas e inconvenientes de las SA, SRL, comanditarias y coopera-
tivas. Ademas, también hace referencia a las AEIE o UTE. En todo caso, el autor concluye afirmando que,
hasta nuestros dias, no se ha sabido regular con acierto una situacion presente en la realidad econémica y
social: una sociedad con limitacion de responsabilidad, con una estructura interna propia de una sociedad
personalista que es, en definitiva, lo que €l denomina «sociedad conjunta».

8 Como hemos apuntado en pdginas anteriores, la cooperacion cientifico-tecnoldgica puede supo-
ner un riesgo para la libre competencia. En esta materia, nos remitimos a lo expuesto en el anterior capi-
tulo a propésito de los acuerdos interempresariales destinados a ejecutar un proyecto de 1+D y a explotar
sus resultados, revistan estos forma societaria o contractual. Para hacerse una idea de la problematica que
estas alianzas plantean desde el punto de vista del derecho de la competencia, véase KoraH, V., (DN).
Otros autores que han abordado el tema son GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), FERNANDEZ LERGA, C.,
(1994, pp. 238-241), GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, pp. 460-463), JACQUEMIN, A., (1987) o CALOGHI-
ROU y VONORTAS, (AAVY, 2001, pp. 4-5).

8 La complejidad de este «Acuerdo de Subvencién» hace imposible tratarlo en este apartado. Adn
asi, podemos avanzar que dicho documento limita el margen de maniobra de empresas, organismos de in-
vestigacion y universidades para pactar sus reciprocos derechos y obligaciones, tanto durante la ejecucién
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Todo lo anteriormente expuesto hace que esta via para gestionar la [+D+i
precise de una negociacion juridica previa, de manera seria y documentada.
Asi, aunque toda joint venture se caracterice por una serie de elementos comu-
nes, su configuracion deberd adaptarse a las circunstancias particulares de cada
caso concreto (a titulo de ejemplo, los pactos a alcanzar seran diferentes en una
alianza horizontal que en una vertical)®. Y en dicha negociacion no debera
perderse de vista una de las premisas de la cooperacion cientifico-tecnoldgica:
todos los participantes contribuyen a la ejecucion del proyecto de 1+D, por lo
que todos deberan poder beneficiarse de sus eventuales resultados.

2.2 Compromisos juridicos mas habituales entre entidades cooperantes

Como ya hemos apuntado, la negociacién de compromisos juridicos en-
tre las empresas, centros de investigacion y universidades que participan en
consorcios de cooperacion cientifico-tecnoldgica, es clave para el éxito de esta
modalidad de gestion de la [+D+i. Y ello porque a través de dichos pactos se
delimitardn los derechos y obligaciones de las entidades involucradas, tanto en
la fase de ejecucion del proyecto de I+D como en la posterior fase de explota-
cién econdémica de los resultados obtenidos. De esta manera se evitardn malos
entendidos, se preveran los medios para dar adecuado tratamiento a las inci-
dencias que con toda seguridad irdn apareciendo, y se establecerdn los meca-
nismos de solucién de los conflictos que puedan plantearse.

Antes de analizar los compromisos mds habituales entre las entidades
cooperantes, conviene recordar que esta via de gestion de la [+D+i puede ins-
trumentarse mediante un contrato o una sociedad. Y la estructura elegida con-
dicionard las demads estipulaciones que se pacten entre las partes. En este apar-
tado hemos preferido centrarnos en aquellos compromisos que, bien son
comunes a las joint venture de base societaria y de base contractual, o bien son
exclusivos de estas ultimas. Dos son los motivos que nos han llevado a este
posicionamiento: (1) la mayoria de supuestos de cooperacion cientifico-tecno-

del proyecto de I+D como en la fase de explotacion de resultados. Algunos aspectos de estos acuerdos son
analizados por FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 392) y BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 29).

8 En cualquier caso, y sin pretender ser exhaustivos, estos serian algunos de los temas que con toda
probabilidad se pondran sobre la mesa y sobre los que convendrd alcanzar los oportunos acuerdos: clara de-
limitacién de tareas y contribuciones durante el proyecto, posibilidad o no de llevar a cabo I+D independien-
te o con terceros, confidencialidad sobre informacion de los demas participantes, adecuada coordinacién del
consorcio, mecanismos de toma de decisiones, propiedad y proteccion de los resultados del proyecto de I+D,
explotacién de la tecnologia generada, admisién de nuevos participantes o separacién de los existentes, con-
secuencias del incumplimiento de un miembro de la alianza, reglas de solucién de conflictos...
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l6gica se instrumentan mediante contratos ¥’; y (2) este trabajo tiene por objeto
el consorcio contractual de I+D+i, por lo que las estructuras de tipo societario
quedan excluidas de su d&mbito.

Dicho esto, insistimos en que son muchos los aspectos juridicos sobre
los que las partes deberdn negociar y alcanzar acuerdos. Y, para hacerlo, sera
de gran ayuda conocer y dominar el marco juridico aplicable a la gestién de
la I+D+i ya expuesto en el capitulo anterior; en concreto, las disposiciones de
rango normativo que puedan limitar su autonomia para fijar compromisos
mutuos %,

2.2.1 OBJETO

Es aconsejable comenzar delimitando el objeto de la cooperacién cienti-
fico-tecnoldgica entre las entidades involucradas®’; en particular, su alcance.
En efecto, no tendrd las mismas consecuencias un compromiso circunscrito a
la ejecucion de un proyecto de 1+D, que si se extiende a la fase de explotacion
de sus resultados. En el primer supuesto, las entidades cooperantes se limita-
rdn a concertar sus derechos y obligaciones mientras dure el proyecto, conce-
diéndose mutuamente plena libertad para que cada uno explote individualmen-
te sus resultados ®°. En el segundo caso, por el contrario, los integrantes de la

87 Asf se afirma, entre otros, en UNCTAD (1992, p. 5), donde se pone de manifiesto que las empre-
sas prefieren formas de cooperacion contractuales y flexibles, que no obliguen a crear una sociedad por
acciones. En la misma linea, GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 844).

8 Entendemos que dichos pactos se regirdn por la autonomia de la voluntad de las partes, por lo
que estas podran pactar lo que estimen oportuno, siempre que no incumplan normas imperativas. As{
lo consideran MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 15), para quienes los campos del derecho
que limitarian esta autonomia serian: obligaciones y contratos, propiedad industrial e intelectual, com-
petencia, sociedades, legislacion tributaria, normativa sobre subvenciones, medidas fiscales para fo-
mentar la [+D+i o derecho laboral. En la misma linea, HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009,
p. 35). Entre los autores que han tratado la autonomia de la voluntad de las partes a la hora de regular
sus respectivos derechos y obligaciones, SOrRO RUSSELL, O., (2016), Dfez-Picazo, L., (TRD) o HER-
NANDEZ FrAGA, K., (RJIIE).

% Como hemos visto en paginas anteriores, el objeto en los contratos ha de reunir determinados
requisitos por imperativo legal: posibilidad, licitud y determinacién. Segin afirman MONTIEL, IGLESIAS,
RosILLO y otros (2010, p. 29), la condicién de «posibilidad» no se contrapone al hecho de que los parti-
cipantes en el proyecto de I+D pacten trabajos cientificos cuyo resultado se ignora, o el desarrollo de
procesos o productos que no existan en el momento de iniciarse la relacion (esto es asi porque se trata de
un contrato de medios, no de resultado). Numerosos manuales de cardcter general analizan el objeto en
los contratos. Entre los més recientes, INFANTE Ruiz y LOPEZ DE LA CRuZ, (2019, p. 75), SANCHEZ
CALERO y otros, (2018, p. 152) o BLasco Gasco, F., (2017, p. 138). De los estudios monogrificos, SAN
JULIAN Puig, V., (1996).

% Estarfamos hablando de acuerdos de I+D «puros» o «semipuros». Para GOMEZ MENDOZA, M.,
(RDM, p. 848), serian acuerdos «puros» los que solo prevén actividades de investigacién en comun. En
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alianza pactaran también la titularidad de la tecnologia generada y el modo en
que esta vaya a ser explotada.

Sea cual fuere el alcance de la cooperacién cientifico-tecnoldgica, las
partes deberdn fijar los objetivos tecnolégicos que se persiguen, asi como las
lineas de investigacién que van a seguirse para alcanzarlos. Delimitar con pre-
cision estos dos aspectos sera de gran utilidad, por ejemplo, cuando los inte-
grantes de la alianza pretendan alcanzar pactos limitativos de actividades para-
lelas de I+D. En linea con lo anterior, también sera util que se acuerde un
programa de trabajo, con clara asignacion de tareas entre las entidades coope-
rantes. Lo habitual serd que todos estos aspectos se mencionen en el documen-
to contractual y se describan de forma clara y completa en la memoria técnica
que lo acompaiiard como anexo°'.

Llegados a este punto, hay que hacer una precision: al ejecutar en comun
el proyecto de I+D, los participantes suelen asumir compromisos de medios y
no de resultados. Esto significa que se obligan mutuamente a llevar a cabo
personal y diligentemente las tareas que les han sido asignadas, pero sin que
de ello se deriven responsabilidades en caso de no alcanzar el objetivo tecno-
16gico previsto inicialmente 2. Esta misma obligacién de medios y no de resul-
tados es la que habitualmente asume la alianza, en su conjunto, en caso de que
una administracién les subvencione el proyecto de I+D. Esto significa que la
concesion de la ayuda quedaria condicionada a la realizacién del programa de
trabajo en la forma en que fue aprobado, pero no a la obtencién de los resulta-
dos tecnoldgicos previstos en la propuesta .

Sin embargo, pese a tratarse de un compromiso de medios y no de resul-
tados, la falta de obtencion de determinados resultados si podria condicionar la
continuidad de la relacion entre los participantes. Tal seria el caso, por ejem-

cambio, los acuerdos «semipuros» establecerdn ademas algunas restricciones en la investigacion por sepa-
rado de las partes mientras dure el proyecto.

o A esta memoria técnica se refiere MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 41). Para los
autores, dicho documento deberd detallar, lo mds claramente posible, las cuestiones técnicas, los distintos
hitos, el plan de trabajo, la cronologia prevista y los recursos que se van a emplear. Segiin CDTI (2014,
p. 68), la memoria técnica ha de describir los objetivos del proyecto de I+D y el plan de trabajo del mismo,
incluyendo todas las actividades a ejecutar. Este dltimo, por su parte, deberia incluir: division en paquetes
del trabajo a realizar, con los objetivos y resultados claros, y con las actividades estructuradas en tareas;
asignacion precisa de responsabilidades y recursos dentro del consorcio; planificacién temporal del traba-
jo a ejecutar, asi como hitos y entregables del proyecto.

2 Sobre este tema, véase lo dicho en pdginas anteriores sobre los contratos de medios y de resultado.

% Asi se desprende, por ejemplo, de Comisién Europea (2017). Segiin este modelo de «Acuerdo
de Subvencién», los participantes en un proyecto de I+D subvencionado por la UE se comprometen a
ejecutar los trabajos especificados en los correspondientes anexos técnicos y a llevar a cabo las actua-
ciones necesarias para conseguir los resultados previstos en la propuesta. Sin embargo, el hecho de no
alcanzar dichos resultados no figura entre los motivos por los que la Comisién estaria facultada para
resolver el acuerdo.
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plo, si las partes hubieran pactado que el proyecto de I+D quedase dividido en
hitos temporales vinculados a la consecucion de objetivos tecnoldgicos espe-
cificos **. Como hemos visto al analizar la I+D ejecutada por tercero, alcanzar
cada uno de esos hitos podria ser condicidn necesaria para que la relacién pa-
sase al hito siguiente.

En linea con lo anterior, conviene hacer hincapié€ en que los compromisos
derivados de la cooperacion cientifico-tecnoldgica pueden también quedar so-
metidos a condiciones suspensivas y/o resolutorias *°. Por ejemplo, las organiza-
ciones que van a ejecutar en comun un proyecto de I+D, presentado al Programa
Marco de la UE, podrian plantearse condicionar el nacimiento de su relacion
juridica a que el proyecto de I+D sea aprobado y, por tanto, subvencionado por
dicha administracién. Del mismo modo, podrian pactar terminar la relacion, de
manera anticipada, si se produjese alguna condicién resolutoria (como podria
ser la decision de la Comision Europea de no continuar apoyando el proyecto).

2.2.2 CONTRIBUCIONES DE LOS COOPERANTES

Una vez delimitados los objetivos, las lineas de investigacién y el reparto
de tareas, las entidades consorciadas habran de estipular cémo, en qué cuantia, y
con qué calendario va a contribuir cada una a la realizacion del proyecto de I+D.

Esto tiene su importancia, pues de la contribucién al proyecto de cada par-
ticipante *® dependera, en gran medida, su derecho a beneficiarse de los resulta-
dos que se obtengan. Por otro lado, si el proyecto se presenta a algtin programa
publico de ayudas a la I+D+i, lo habitual serd que la administracién responsable

% A estos hitos temporales se refiere FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). Para la autora, el
acuerdo debera fijar etapas en la investigacion y plazos para presentar informes de progreso, que constitu-
yan obligaciones contractuales para las partes.

% Sobre este particular, véase lo expuesto sobre los efectos de condiciones suspensivas y resolutorias.

% En cuanto a los tipos de contribuciones que pueden hacer los participantes en un proyecto de I+D,
véase IZQUIERDO, M. y J. M., (1995). Para los autores, esas contribuciones podrian consistir en: personal
cientifico que interviene en el proyecto, gastos de viajes y dietas, bienes de equipo, gastos administrativos
de coordinacion, servicios externos, gastos informaticos. La suma de los costes de todas las contribuciones
hechas por los participantes permitiria calcular el coste total del proyecto de I+D. Y, caso de aprobarse dicho
proyecto, la UE concederia una subvencion que consistiria en un porcentaje de dicho coste. A las diversas
categorias de contribuciones se refieren también MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 42). Segtin
los autores, estas serfan: personal propio que interviene en el proyecto, contrataciones externas para que
ejecuten determinadas actividades, material inventariable y equipamiento cientifico-técnico que se haya de
adquirir y/o utilizar, material fungible que vaya a ser consumido o viajes y dietas con motivo de reuniones.
También se incluiria una partida de «otros gastos», donde cabrian costes relacionados con, a titulo de ejem-
plo, tramitacién de patentes, edicién y reprografia, traducciones, asistencia a congresos, alquiler de equipos,
servicios de documentacion y bisqueda bibliografica.
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del programa lleve un control de las contribuciones al proyecto y condicione el
abono de la subvencion a la ejecucion real de las mismas *’.

2.2.3 MONITORIZACION DE LA RELACION

Hemos dicho reiteradamente que en la mejora de productos y procesos,
via cooperacion cientifico-tecnolégica, suele intervenir una pluralidad de agen-
tes econdmicos de muy variada naturaleza: empresarios al lado de universida-
des, fabricantes con distribuidores y usuarios, grandes multinacionales junto
con PYME... Y todos ellos deberan trabajar de manera conjunta y coordinada
para alcanzar los objetivos perseguidos. Ademds, si la alianza tiene caricter
transnacional, la complejidad es atin mayor. Por ello, una buena coordinacién
del consorcio es clave para que el proyecto de I+D pueda coronarse con éxito .
Esta afirmacidn es atin mads cierta si el proyecto de I+D es subvencionado por el
Programa Marco de la UE. En efecto, en esos casos la existencia de un coordi-
nador se convierte en imprescindible*, al ser el unico interlocutor valido para
la Comisioén Europea y quien se encargara de recibir y repartir entre los partici-
pantes la subvencién concedida.

Ademads, mientras la alianza esté en marcha, serd muy {til que las entidades
cooperantes mantengan comunicaciones fluidas. La designacion de interlocutores
para esta labor, podra sin duda facilitar dicha fluidez '®°. Sobre este mismo asunto,

7 En esta linea, véase Comisién Europea (2017). En efecto, para que los participantes en un proyec-
to de I+D subvencionado por la UE puedan recibir los pagos periédicos, habran de presentar un estado de
costes, justificando las eventuales desviaciones con respecto a los previstos inicialmente. A esta obligacién
se refiere también CDTI (2014, p. 90), al afirmar que cada participante debera presentar informes financie-
ros periddicos, donde tendran que declarar sus costes elegibles reales.

% Al importante papel que desempeiia el coordinador de las alianzas cientifico-tecnoldgicas hace refe-
rencia FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). Para la autora, es clave designar un responsable del pro-
yecto que, entre otras funciones, coordine el trabajo de los diferentes equipos investigadores, especialmente si
estos trabajan fisicamente en lugares distintos. En la misma linea, véase Eureka (1997, p. 27).

% En este sentido, véase Comision Europea (2017, p. 88). A la importancia del coordinador en los
proyectos de I+D subvencionados por la UE se refieren también HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO,
(2009, p. 47). Segtin afirman los autores, el coordinador es quien firma el «Acuerdo de Subvencién» con
la UE en representacién del consorcio. Y, entre sus responsabilidades, destacan la gestiéon administrativa,
la coordinacién técnica del proyecto y la interlocucién con la Comisién Europea (distribucién de los
pagos y anticipos, informes...).

100 A este extremo se refiere MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 30). Para los autores, es
importante identificar las personas que asumen tanto la responsabilidad cientifica del contrato, como la
responsabilidad de la gestién econémico administrativa. En el mismo sentido, BLANCO JIMENEZ, A.,
(1999, p. 225). Ademas de designar a sus respectivos interlocutores, las entidades integrantes de la alianza
deberfan pactar las vias de comunicacion que van a utilizar en sus reciprocas notificaciones y eventuales
reclamaciones. Sobre una cldusula contractual de este tipo y la forma de redactarla, véase BERG, A. G. J.,
(1991, p. 172). A la importancia de concretar las vias de comunicacion se refieren también MONTIEL,

110



VIAS PARA GESTIONAR LA I+D+ Y VINCULOS QUE SE GENERAN W

conviene recordar que en la cooperacion cientifico-tecnoldgica concurren dos cir-
cunstancias que aconsejan crear comités de seguimiento: una relacién de coope-
racién y un proyecto de I+D. De la confluencia de ambas se derivan vinculos ju-
ridicos duraderos en el tiempo y sujetos a la aparicion de incidencias que requieren
una respuesta 4gil y coordinada '°!.'Y, para que estos comités funcionen con efica-
cia, los participantes deberdn pactar toda una serie de cuestiones. Entre otras, las
siguientes: procedimientos de toma de decisiones, frecuencia de las reuniones y
formalidades a respetar para su convocatoria, delimitacién de los asuntos que re-
quieren unanimidad para su aprobacién o posibilidad de adopcién de acuerdos sin
necesidad de reunion fisica de los socios '®.

2.2.4 ACTIVIDADES PARALELAS DE [+D

La cooperacién en un sector tan estratégico como la I+D+i puede llevar
a las entidades cooperantes a limitarse mutuamente la posibilidad de llevar a
cabo actividades paralelas de I+D, ya se realicen de manera independiente o
con terceros.

El tema tiene gran trascendencia, pues no es lo mismo si una eventual
prohibicién se limita a actividades similares a las del proyecto, que si abarca
todo tipo de actividades de I+D. Tampoco tiene las mismas consecuencias una
eventual prohibicién circunscrita a la vida del proyecto de 1+D, que si se ex-
tiende mas alld de la conclusion de este . En todo caso, es preciso sefialar que
los integrantes de la alianza cientifico-tecnoldgica habrédn de ser muy cuidado-
sos a la hora de pactar sobre estos temas, con objeto de no incumplir la legis-
lacién que tutela la libre competencia '*.

IGLEsIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 30), al afirmar que el contrato debera indicar la forma y el lugar de
comunicacién entre los interlocutores designados por las partes.

101" Se necesitardn comités tanto de tipo técnico como de tipo econémico-administrativo, que estardn
integrados por representantes de todos los participantes en el proyecto de I+D. A la conveniencia de poner
en marcha estos comités se refieren Comisién Europea (2017, p. 25) y Eureka (1997, p. 27).

102 Asi se afirma en Comisién Europea (2015, p. 8).

103 Segiin defiende KoraH, V., (DN, n.° 26, p. 1), a las entidades cooperantes les suele preocupar que
alguna de ellas vaya a realizar I+D semejante por su cuenta o con terceros, porque en tal caso es muy
complicado evitar que haga un uso indebido de la tecnologia a la que ha tenido acceso gracias a su parti-
cipacion en el consorcio. Incidiendo sobre el tema, la propia autora estima (n.° 18, p. 15) que todo acuerdo
de cooperacién cientifico-tecnolégica casi siempre incluird una cldusula que impida a las partes desarro-
1lar una tecnologia similar independientemente del consorcio.

104 Sobre este asunto, conviene recordar lo dicho en Comisién Europea (1968). En este documento
la Comisidn sostiene que los acuerdos suscritos con el fin de emprender una investigaciéon en comtn o de
desarrollar en comtn los resultados de una investigacién hasta la fase de aplicacion industrial no son res-
trictivos de la competencia. Sin embargo, esto cambiaria si las entidades participantes en el acuerdo con-
traen obligaciones que restringen la propia actividad de I+D en el mismo dmbito, renunciando asf a la
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2.2.5 CONFIDENCIALIDAD

En relaciones colaborativas de esta indole la confidencialidad es crucial,
pues se tiene acceso a informaciones pertenecientes a los otros participantes
(ya sea empresarial, institucional, cientifica o técnica) que aquellos pueden
querer mantener en secreto. Por lo tanto, pactar la no utilizacién de dicha in-
formacién excepto para fines directamente relacionados con el proyecto
de I+D, asi como su no difusion a terceros bajo ningtin concepto, puede ayudar
a vencer la légica desconfianza que en muchos casos genera la cooperacion
cientifico-tecnoldgica '%°. De hecho, es usual que quienes optan por ejecutar en
cooperacion un proyecto de I+D alcancen compromisos de confidencialidad
incluso antes de iniciar su relacion; en particular, con respecto a la informacién
que mutuamente se comunican en las primeras tomas de contacto '%. Con ello
tratarian de prevenir divulgaciones o utilizaciones no deseadas (por ejemplo,
ante la eventualidad de que esas primeras tomas de contacto no fructificasen).

posibilidad de obtener ventajas competitivas frente a las demds partes. En relacion con este tema, véase el
reglamento de exencidn por categoria para acuerdos de I+D, ya citado. Segtn su articulo 5a, se considera-
ria una restriccién especialmente grave de la competencia (y, por tanto, sin opcién a beneficiarse de la
exencion por categoria) el limitar la libertad de las entidades cooperantes para ejecutar, independiente-
mente o con terceros, tareas de investigacion y desarrollo, bien en un campo no relacionado con el objeto
del proyecto de I+D de que se trate, bien, tras su conclusién, en un campo relacionado o vinculado con el
mismo. Entre los autores que han analizado esta problemdtica, véase GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994,
pp- 462), KoraH, V., (DN, p. 1), GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 855), FERNANDEZ LERGA, C., (1994,
p. 240) 0 JACQUEMIN, A., (1987, pp. 66-68).

105 Entre los consejos sobre el tema proporcionados por CDTI (1989, p. 16), destacamos los si-
guientes: (1) indicar hasta qué punto la informacién revelada a los otros participantes debe ser conside-
rada confidencial; (2) sefialar de qué manera se identificard la informacién como secreta; (3) prever que
los compromisos de confidencialidad se mantengan durante un cierto periodo de tiempo; (4) tomar
medidas para que dichos compromisos sean respetados por los empleados; y (5) prever que los docu-
mentos facilitados a los otros participantes sean devueltos después de finalizado el proyecto. A la con-
veniencia de estipular cldusulas de esta naturaleza se refieren HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009,
p. 36). Segtin los autores, la regulacién de la confidencialidad debera afectar a toda la documentacidn,
informacién y know-how que mutuamente se faciliten con motivo de los trabajos. Y, salvo consenti-
miento expreso de la otra parte, no podra ser divulgada a personas ajenas al equipo del proyecto. Sobre
este tema se pronuncian también MONTIEL, IGLESIAS, RoOSILLO y otros (2010, p. 32), quienes subrayan
la importancia de que las cldusulas de confidencialidad permanezcan en vigor tras haber finalizado el
contrato. Otros autores que tratan esta problematica son KoraH, V., (1986, p. 57) o FERNANDEZ DE
CORDOBA, S., (1996, p. 409). Entre la bibliografia institucional, véanse UNCTAD (1992, p. 33) o Co-
misién Europea (2015, p. 11).

106 Sobre este asunto, véase FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). A su juicio, si se facilita
informacién confidencial (como puede ser aquella que contenga secretos comerciales), es habitual firmar
acuerdos de confidencialidad antes de suscribir formalmente el proyecto. A este compromiso previo se
refieren también MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 32). Segtin estos, tanto para la empresa
como para el organismo generador de I+D suele ser importante mantener reservada toda informacién
aportada durante las reuniones preliminares. Por esta razon, es conveniente que las partes firmen, antes de
comenzar las negociaciones, un compromiso previo de confidencialidad. Entre los documentos que se
abordan el tema, véanse Eureka (1997, p. 18) o Comisién Europea (2015, pp. 5-6).
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Ademds, es muy conveniente que los integrantes de la alianza cientifico-
tecnoldgica alcancen algtn tipo de compromiso de confidencialidad con respec-
to a los resultados generados. Y para ello deberdn compatibilizar el interés de los
socios empresariales '%7 con los de las otras entidades cooperantes (normalmente
universidades y organismos de investigacion), mds interesados en difundir di-
chos resultados por motivos académicos o curriculares '%. Como ya se ha apun-
tado anteriormente, en el &mbito cientifico la rdpida difusion de los resultados es
de gran importancia, pues tradicionalmente el prestigio de una universidad u
organismo de investigacion (y la carrera profesional de sus propios cientificos)
se fundamentan en el nimero y la calidad de las publicaciones realizadas. Y este
interés por divulgar cuanto antes los conocimientos generados, suele chocar con
la pretensién empresarial de mantener el mayor tiempo posible la confidenciali-
dad de los resultados de la investigacion; al menos, hasta que su inversion sea
econémicamente rentable o hasta que dichos resultados hayan podido ser prote-
gidos por un derecho de propiedad industrial '®°.

2.2.6 CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LA ALIANZA

Llegados a este punto, hay que sefialar que un proyecto de I+D es algo
vivo, ya que suelen existir diferencias entre lo que inicialmente se prevé y lo

107 Recordemos que, para CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 176), la empresa estd interesada en
mantener la garantia de explotacion de las invenciones sin ser perturbada por los competidores, mediante
la obtencién de derechos exclusivos de explotacion, cuya existencia determina a menudo que aquella de-
cida asumir el coste requerido para la explotacién econdémica de la invencién. Este interés es mencionado
también por FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409), para quien los trabajos de investigacién generan
resultados que pueden tener gran valor econémico mientras se mantengan secretos.

108 Como ya hemos dicho en péginas anteriores, la inexistencia de intereses comunes entre empresas
y centros generadores de I+D, en materia de confidencialidad de los resultados del proyecto, es analizada
por BLANCO JIMENEZ, A, (1999, p. 44).

19 Segiin HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, pp. 36 y 53), la confidencialidad de los resultados
suele ser un punto de friccién en este tipo de relaciones juridicas, pues es habitual que los investigadores quie-
ran hacer publicas sus averiguaciones mediante articulos o ponencias. Para los autores, esta pretension serfa
totalmente factible en los proyectos de «investigacion propia», pero no asi en los de «investigacion colabora-
tiva», pues los derechos sobre el particular pertenecen a las entidades cooperantes en su conjunto. Por tanto, la
divulgacién a terceros de informacién sobre los resultados (via informes, articulos en revistas cientificas o tesis
doctorales) requerira el consentimiento previo de todas las partes implicadas. A esto mismo se refieren CANAS,
CoONESA, CORTES y otros, (2010, p. 25), para quienes, como complemento a la regulacion de los aspectos de
confidencialidad, y teniendo en cuenta la misién de los organismos de investigacion de generar conocimiento
y difundirlo al conjunto de la sociedad, el acuerdo habra de fijar un procedimiento de revisién por las otras
partes de las acciones de difusion o publicacién de resultados del proyecto. Sobre este mismo asunto, CLAVER
CAMPILLO, J. A., (2015, p. 46), considera que la utilizacién comercial de los resultados obtenidos debe equili-
brarse con el mayor retorno social posible, y con el derecho a publicarlos, en tanto no afecte a derechos de
explotacion de los mismos. Asi, la confidencialidad exigible a los centros generadores de I+D no deberia ir
mas alla de lo necesario para asegurar la proteccion de los resultados.
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que finalmente tiene lugar. Esta afirmacion es también vélida para la composi-
cién de la alianza que ejecuta el proyecto. Por ello, las empresas, universidades
y centros de investigacion involucrados deberian pactar previamente las pautas
de actuacion a seguir ante eventuales cambios en la composicién del consor-
cio %, Ello ayudaria a resolver los problemas derivados del eventual abandono
del proyecto de I+D por una de las entidades cooperantes (por ejemplo, al ha-
ber sido absorbida por una entidad ajena a la alianza) o del interés de un terce-
ro por incorporarse al proyecto una vez iniciado este (motivado, quizd, por los
buenos resultados alcanzados hasta el momento) !''.

2.2.7 PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS

El objetivo de toda alianza que ejecute en comin un proyecto de [+D es
obtener unos resultados que supongan una mejora tecnoldégica en relacién con
lo existente hasta la fecha. Por este motivo, es de enorme importancia saber a
quién van a pertenecer esos resultados.

Como ya hemos afirmado con anterioridad, en los supuestos de coopera-
cidn cientifico-tecnoldgica todos los participantes contribuyen a sufragar los
costes del proyecto, por lo que todos deberian obtener algtin beneficio de la
tecnologia generada. Sin embargo, ello no significa que todos deban ser pro-
pietarios de dicha tecnologia, ni que deban serlo por partes iguales 2. Podria,
por ejemplo, darse el caso de que la propiedad se asignara solo a algunas en-
tidades cooperantes y a las otras se les compensara por su contribucién al
proyecto de I+D. También seria posible un supuesto de propiedad compartida
de los resultados, en el que las cuotas de copropiedad de cada participante
dependieran de sus respectivas contribuciones al proyecto. Sea como fuere,
convendrd que los participantes pacten a quién van a pertenecer estos resulta-

110" Estos posibles cambios en la composicién del consorcio, en relacién con proyectos de I+D sub-
vencionados por el Programa Marco de la UE, se mencionan en CDTI (2014, p. 64) o Comisién Europea
(2015, p. 9).

1 Para HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 48), las condiciones para admitir nue-
vos socios han de incluirse en el acuerdo que regulard los compromisos entre las entidades coope-
rantes.

112 T.a problematica relacionada con la propiedad de los resultados de la investigacién es analizada
por MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, pp. 21 y 22). Los autores distinguen dos tipos de relacio-
nes juridicas que se generan entre empresas y centros investigadores al ejecutar proyectos de I+D: contra-
tos de investigacién y desarrollo (lo que denominamos «I+D ejecutado por tercero») y convenios de I+D
colaborativa (lo que denominamos «cooperacion cientifico-tecnolégica»). Segtin precisan (p. 36), la pro-
piedad deberia ser compartida en las del segundo tipo, pues los resultados son fruto de un esfuerzo comun.
Asf, seran las partes quienes habran de pactar las proporciones de titularidad que a cada una le correspon-
da en funcién de las contribuciones realizadas.
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dos y, en caso de propiedad compartida, acuerden de qué manera va repercutir
en el derecho individual de los copropietarios a proteger dichos resultados,
difundirlos, explotarlos desde un punto de vista econdmico, y llevar a cabo
desarrollos tecnoldgicos ulteriores ''*. Ahora bien, hemos de recordar que si el
proyecto recibe subvenciones con cargo a un programa publico de ayuda a la
I+D+1i, los integrantes de la alianza tienen limitado su margen de maniobra a
la hora de pactar !4,

En relacién con este asunto, hemos tenido ya oportunidad de referirnos a
la importancia de proteger adecuadamente la tecnologia generada. En el su-
puesto que nos ocupa, se trataria de impedir que una entidad ajena a la alianza
pudiera explotar los resultados del proyecto de [+D sin el consentimiento de
quienes han asumido sus costes. Un primer aspecto a decidir por los integran-
tes del consorcio es si se protege o no dicha tecnologia a través de un derecho
de propiedad industrial. Y, de ser asi, cémo van a repartirse los costes de soli-
citud y mantenimiento del derecho en cuestion, asi como los de su defensa
frente a terceros usurpadores. Ademads, como también hemos ya mencionado,
cada vez es mayor la importancia que las administraciones conceden a la pro-
teccion de los resultados de la investigacion, al considerarla un presupuesto
necesario para su eficaz explotacion !'°,

2.2.8 EXPLOTACION DE LOS RESULTADOS

Hay que recalcar que el fin dltimo que persigue quien se implica en un
consorcio de cooperacion cientifico-tecnoldgica es conseguir un rendimiento

113 A estos y otros pactos en materia de propiedad de los resultados se refiere UNCTAD (1992,
p- 35). Para los supuestos de copropiedad, véase VAZQUEZ LEPINETE, T., (1996).

114 Tal serfa el caso de los proyectos que se presenten al Programa Marco de I+D de la Unién Euro-
pea, pues la normativa aplicable regula muchos temas relacionados con la propiedad de los resultados de
la investigacién. Asi lo afirman BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 300) y FERNANDEZ DE CORDOBA, S.,
(1996, p. 393). Segiin CDTI (2014, p. 86), los resultados obtenidos en el marco de dichos proyectos
de I+D serédn propiedad de quienes hayan efectuado el trabajo del que se deriven los resultados. Y, en el
caso de que varios participantes hayan ejecutado de manera conjunta ciertos trabajos, no pudiéndose de-
terminar la parte ejecutada por cada uno, la propiedad de esos resultados deberfa también ser conjunta.
Sobre el mismo tema, véase Comision Europea (2017, p. 64).

115 Una buena muestra de ello la tenemos en el Programa Marco de I+D de la UE. En efecto, segiin
se indica en Comisién Europea (2017, p. 66), los propietarios de los resultados de proyectos de I+D sub-
vencionados por la UE, que puedan ser objeto de explotacién econémica, deberdn garantizar su proteccion
adecuada y eficaz. Es mas, como se especifica en Comisién Europea (2019, p. 87), los costes derivados de
dicha proteccién serdn considerados costes subvencionables del proyecto de I+D, a los efectos de calcular
la ayuda a recibir por parte de la UE.
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para su contribucion al proyecto comitin de [+D. Y eso se consigue mediante la
explotacion econdmica de la tecnologia resultante .

Esta explotacion requerird de pactos entre las empresas, universidades y
organismos de investigacion que hayan participado en dicho proyecto. Y, a la
hora de negociarlos, se deberd buscar un equilibrio que a todos beneficie. Lo
que no sera tarea facil, pues habrad quien, como consecuencia de los resultados
obtenidos, pueda fabricar productos nuevos u optimizar los que ya fabrica.
Otros, en cambio, no podran hacerlo por imposibilidad juridica (universidades
y centros de investigacién) o por cualquier otra razén (caso, por ejemplo, de
los consorcios verticales) ''”. En todo caso, algunos de los temas a negociar
serdn: exclusividades territoriales para fabricar y/o comercializar, pactos sobre
precios o cantidades, comunicacion reciproca de mejoras posteriores, contri-
buciones a desarrollos tecnoldgicos futuros, 0 modo de compensar a los parti-
cipantes que no puedan explotar la tecnologia resultante (por ejemplo, otor-
gandoles condiciones comerciales ventajosas o dandoles comisiones por las
ventas a terceros de productos fabricados con la tecnologia en cuestién). Eso
si, se habrd que de ser cuidadoso y evitar siempre los pactos contrarios al de-
recho de la competencia '8,

En relaciéon con este tema, conviene insistir en que las administraciones
publicas estan cada vez mas interesadas en que los resultados de los proyectos
de I+D no se queden en meras contribuciones tedricas al desarrollo de la cien-
cia. Una buena prueba de ello es la legislacion espafiola sobre patentes, que
exige que la patente se explote, directamente o por persona autorizada (ej. li-
cenciatario) en el plazo de tres afios desde su concesion o de cuatro desde su
solicitud ', Otra muestra es que la concesioén de subvenciones a los proyectos
de I+D suele estar condicionada a la existencia de planes para llevar a cabo la
explotacion de sus resultados ',

116 Ta gran importancia de pactar cémo van a explotarse los resultados de la cooperacion cientifico-
tecnoldgica la abordan MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, pp. 37-38), CANAS, CONESA, CORTES
y otros, (2010, pp. 21-23) o HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, pp. 50-53).

117" Para compromisos vinculados a la explotacién de la tecnologia generada, UNCTAD (1992,
p. 42.).

18 En cuanto a potenciales conflictos entre derecho de la competencia y pactos sobre explotacién
de resultados, KoraH, V., (1986), GGMEZ MENDOZA, M., (RDM, pp. 852-853) 0 JACQUEMIN, A., (1987,
pp. 48-74).

119 De no explotarse, la propia normativa establece un severo sistema de licencias obligatorias, que
podrian conducir a que la patente se explotase sin contar con la voluntad del titular. Asi lo afirman BROSE-
TA Yy MARTINEZ SANZ, (2019, p. 241), al referirse al articulo 90 de la ley de patentes, ya citada. Para un
andlisis exhaustivo sobre este requerimiento, véase BOTANA AGRA, M., (1975).

120 Sirva de ejemplo el Programa Marco de I+D de la Unién Europea. Los proyectos que pretendan
beneficiarse de los fondos asignados a este programa han de adjuntar a la propuesta un plan de explotacién
y difusién de resultados, documento que es tenido muy en cuenta por la Comision para aprobarla o recha-
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No quisiéramos que pareciera que las entidades cooperantes solo pueden
rentabilizar su contribucién al proyecto de I+D a través de la fabricacion y
comercializacién de los productos nuevos o mejorados. De hecho, a menudo
optan por transferir los resultados de la investigacién conjunta, como mecanis-
mo para obtener un beneficio econdmico. Efectivamente, puede darse el caso
de que los integrantes de la alianza no quieran, o no puedan, llevar a cabo por
si mismos las labores de fabricacién y comercializacién, y opten por autorizar
a un tercero (mediante el correspondiente contrato de licencia) para que ejecu-
te dichas actividades '*'.

Esa explotacion indirecta de los resultados de la investigacion requerira
de toda una serie de pactos de naturaleza juridica, que deberdn respetar las
disposiciones legales de obligado cumplimiento (entre otras, la normativa pro-
tectora de la libre competencia). Algunos aspectos a negociar seran los si-
guientes: precio de la licencia y forma de pago, duracién de la autorizacién,
proteccion territorial del licenciatario, prohibicion de que aquel fabrique o co-
mercialice fuera del territorio concedido, posibilidad de que conceda sublicen-
cias, exigencia de producir cantidades y/o calidades minimas, obligacién de
comunicar al licenciante las eventuales mejoras... Es importante recordar que,
si la licencia tiene su origen en la cooperacion cientifico-tecnoldgica (es decir,
en el proyecto conjunto de I+D), la conformidad con el derecho de la compe-
tencia de los compromisos entre licenciante y licenciatario se habra de buscar
en el reglamento de exencidn por categoria para acuerdos de I+D, y no en el
aplicable a los acuerdos de transferencia de tecnologia, ambos textos normati-
vos ya citados. El motivo es que dicha licencia se considerard una forma con-
certada de explotacién econdmica de los resultados de un proyecto de [+D
ejecutado en comun 2,

zarla. Si la propuesta es aprobada, las entidades participantes tienen que detallar dicha estrategia en el
«Acuerdo de Consorcio» que habrdn de negociar entre ellos (Consortium Agreement). Y deben mantener-
la actualizada durante todo el tiempo que dure el proyecto de I+D, en funcién de cémo este vaya evolucio-
nando. Es mds, a su conclusién, han de presentar un informe final que explique cémo van a explotar los
resultados finalmente obtenidos. El visto bueno a dicho informe es requisito necesario para que la Comi-
sion les transfiera el porcentaje de la subvencién que les quede por percibir. Sobre las obligaciones de los
beneficiarios del Programa Marco en materia de explotacion de los resultados, véase European IPR Help-
desk (2014, pp. 12-26).

12l Recordemos que el actual reglamento de exencién por categoria para acuerdos en materia de [+D
considera «explotacién de resultados» tanto la fabricacion y comercializacion de productos (o la utiliza-
ci6én de procedimientos) derivados de las actividades de I+D, como la cesion de derechos de propiedad
industrial, la concesion de licencias sobre tales derechos y la comunicacion de know-how con el fin de
posibilitar esa fabricacion o esa utilizacion.

122 Entre los autores espafioles que han estudiado este instrumento de explotacién indirecta de los
resultados de un proyecto de I+D (es decir, mediante su transferencia a un tercero), RUBIRALTA, M.,
(2003), PEREZ RASTRILLO, D., (REE), MARTIN ARESTI, P., (AAVYV, 2018), ENCISO ALONSO-MUNUMER, M.,
(AAVY, 2012), VICENT CHULIA, F. (AAVY, 1990), MULLERAT BALMARNA, R., (AAVYV, 1990) o CORTES,
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2.2.9 CONFLICTOS ENTRE LOS COOPERANTES Y MECANISMOS DE SOLUCION

Algo que nunca conviene dejar de lado a la hora de abordar los aspectos
juridicos de la alianza cientifico-tecnoldgica, es qué hacer en el supuesto de
que algin participante incumpla sus obligaciones y qué consecuencias va a
tener dicho incumplimiento '2. A titulo de ejemplo, podria implicar la exclu-
sion forzosa del participante incumplidor, salvo que subsane su incumplimien-
to. Y, caso de producirse dicha salida, valorar si las demés entidades cooperan-
tes pueden asumir las tareas del excluido o si, por el contrario, el consorcio
debe extinguirse. También podria plantearse la sustitucién del excluido por un
tercero, corriendo aquel con los gastos que la sustitucién conlleve. En todo
caso, los pactos a alcanzar deberian prever si el participante incumplidor pier-
de o no el derecho a explotar la tecnologia generada por el proyecto comiin
de I+D, si debe o no indemnizar a los otros participantes por los perjuicios
causados, si la separacion o la insolvencia de un integrante de la alianza se
considerard y no incumplimiento '**.

Este tema serd particularmente relevante si el consorcio estd vinculado
a la ejecucion de un proyecto de I+D que participa en un programa publico
de fomento de la I+D+i. En efecto, en algunos casos, el incumplimiento de
un participante podria suponer la pérdida de la ayuda concedida al consor-
cio en su conjunto.

Tampoco hay que olvidar otro aspecto estrechamente relacionado con lo
anterior: cudles serdn las reglas de solucion de los eventuales conflictos que
puedan surgir entre las entidades cooperantes '%. Sobre el particular, constata-
mos que en esta via de gestion de la [+D+i también es cada vez mds habitual
el recurso a instancias arbitrales 6.

MARTINEZ DE AGUIRRE Y NAVARRO-FAURE, (2014). Entre los autores extranjeros, SMITH y PARR, (1993),
BrUNsVOLD y O’REILLEY, (2004), GOLDSCHEIDER, R., (2002), BESsY y BROUSSEAU, (2001), CORTESE, B.,
(2002) o OLIVEIRA ASCENSAO, J., (AAVY, 2013).

123 Varios autores han analizado las consecuencias del incumplimiento de una parte contratante en el
futuro de la relacién contractual. Entre ellos, véase FERNANDEZ GREGORACI y PANTALI«;éN PrIETO,
(2015), GoNzALEZ PacAOWSKA y GARciA PEREZ, (2015), ARUA SouTULLO, C., (RADP), ALVAREZ DE
VIGARAY, R., (2009), SANTOS MORON, M. J., (AAVYV, 2017) o CLEMENTE MEORO, M., (2009).

124 Para estas y otras cuestiones relacionadas con el incumplimiento de uno de los cooperantes,
véase CDTI (1989, p. 23).

125 De entre los autores que han analizado los mecanismos de solucién de conflictos entre contratan-
tes, GARRIDO GOMEZ, 1., (2002) 0 MoLINA CABALLERO, M. J., (AAVY, 2017).

126 En Espaiia, regulado por la ley de arbitraje, ya citada. Como hemos afirmado en pédginas an-
teriores, la vigente ley sustituye a la que, en 1988, abri6 las puertas al arbitraje comercial internacio-
nal. Segtin su propia exposiciéon de motivos, con aquella primera norma se quiso facilitar un cauce
sencillo y econémico para la solucién de conflictos, articulado sobre el principio de la autonomia de la
voluntad de las partes (por ser estas las que deciden acudir al arbitraje para resolver sus litigios). Entre
quienes han estudiado los mecanismos de arbitraje, véase BELLO JANERIO, D., (AAVY, 2011). Sobre
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2.2.10 DURACION DE LA COOPERACION

Como en toda relacién juridica duradera en el tiempo, los empresarios,
universidades y centros de investigacion involucrados deberédn pactar la dura-
cion de la cooperacion cientifico-tecnoldgica. Logicamente, esta duracion va-
riard en funcién de que la alianza se limite a ejecutar en comun el proyecto
de I+D o se extienda también a la explotacion de sus resultados. En cualquier
caso, lo mas habitual serd que la relacion se mantenga en vigor hasta que las
entidades cooperantes hayan cumplido sus obligaciones reciprocas y los inte-
reses de todos ellos hayan quedado plenamente satisfechos '?’.

Pero la cooperacion cientifico-tecnolégica puede también extinguirse por
otras causas, ademads de por el cumplimiento de las respectivas obligaciones '%%.
Algunos ejemplos podrian ser: aparicién de razones técnicas que aconsejen
abandonar el proyecto de I+D, haber devenido imposible la adopcién de deci-
siones en el seno de los correspondientes comités, darse la separacion (exclu-
sidn, insolvencia o desaparicion) de un integrante del consorcio cuyo concurso
sea imprescindible para el éxito del mismo o producirse la retirada de la ayuda
publica para llevar a cabo el proyecto de I+D.

Sea cual fuere la causa que provoque la extincion de la alianza, sus inte-
grantes podrdn siempre pactar que determinados compromisos les sigan vin-
culando incluso después de finalizada la relacién juridica '%.

A modo de conclusion, conviene reiterar que el éxito o el fracaso de
esta via de gestion de la [+D+i dependerd, en gran medida, de que las enti-
dades involucradas sean capaces de negociar los aspectos juridicos apunta-
dos, lograr los oportunos acuerdos y reflejarlos de manera fidedigna. Y, por
ultimo, queremos insistir en una de las premisas basicas de la cooperaciéon
cientifico-tecnoldgica: todos los integrantes de la alianza contribuyen a eje-
cutar el proyecto de I+D, por lo que todos deberian, de un modo u otro, be-
neficiarse de sus resultados.

el recurso al arbitraje en los contratos internacionales, véase ESPLUGUES, BARONA y HERNANDEZ-
MARTI (1999, pp. 840 y ss.).

127 Recordemos que para DiEz-PicAzo y GULLON, (2013, p. 252), una causa de extincién de la rela-
cién contractual es haberse logrado plenamente la finalidad econdmica pretendida y haberse agotado los
efectos buscados, por haber quedado plenamente satisfechos los intereses de las partes y cumplidas todas
las obligaciones.

128 Entre los autores que han analizado la extincién de las obligaciones contractuales, VILA RiBas, C.,
(2010) o ArRuA SouTuLLO, C., (AAVYV, 2017). Sobre las causas de extincién, en la medida que sean apli-
cables a una relacion de este tipo, véase DIEz-Picazo Y GULLON, (2013, p. 251)

122 Como ejemplo, el deber de mantener en secreto las informaciones sobre otro miembro de la
alianza (empresarial, institucional, cientifica o técnica) a las que se haya tenido acceso como consecuencia
de la relacion juridica. En esta linea, MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 32).
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3.  TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A menudo, el reto al que una empresa se enfrenta para optimizar sus
productos o procesos ha sido ya adecuadamente resuelto por otro con an-
terioridad. En tales casos, quizd 1o més pragmadtico sea solicitar a este ul-
timo la transferencia de su tecnologia a cambio de una contraprestacion
econdmica.

Recordemos que los mecanismos para transferir conocimientos son muy
variados 1*°. Respecto a los llamados derechos de propiedad industrial, entre
los que incluimos las creaciones técnicas (patentes y modelos de utilidad), las
creaciones de forma (disefios industriales) y los signos distintivos de la empre-
sa (marcas y nombres comerciales), la transferencia puede referirse a la titula-
ridad del derecho (cesion) o, lo que suele ser mas frecuente, a determinadas
facultades de explotacién (licencia). Lo mismo puede decirse, en lineas gene-
rales, en relacion con la transmisioén de los conocimientos no patentados apli-
cables a la actividad productiva (know-how) 13!

3.1 Consideraciones generales

Como hemos explicado en el anterior capitulo, la proteccién de la tecno-
logia a través de un derecho de propiedad industrial tiene por finalidad atri-
buir a su titular un derecho exclusivo de explotacion de cardcter temporal.
Este derecho le capacita para impedir la explotacién del producto protegido,
o la utilizacién del procedimiento, por parte de quien no cuente con su con-
sentimiento. Ello le proporciona una ventaja competitiva en el mercado du-
rante un tiempo determinado, lo que le permite amortizar las inversiones rea-
lizadas en su dia para el desarrollo de la tecnologia protegida. Asi, los
ordenamientos juridicos retribuyen a quien realiza inversiones en [+D me-
diante la concesion de un monopolio legal de uso de la tecnologia generada
(patente o modelo de utilidad), que se limita al territorio del estado que la

130 Asi lo dice, por ejemplo, en MICYT (1992, pp. 185 y ss.) 0 en UNIDO (1996, pp. 207 y ss.).

131 Entre los autores espafioles que han abordado aspectos relativos a la transferencia de tecnolo-
gia, RUBIRALTA, M., (2003), PEREZ RASTRILLO, D. (REE), BAHAMONDE DELGADO, R., (2016), VARGAS
Vasseror, C., (AAVYV, 2012), CarBAJO CASCON y CurTO PoLo, (2018), GONZALEZ SABATER, J.,
(2011), ESTUPINAN CACERES, R., (AAVYV, 2012), VICENTE LACAMBRA, G., (ADIDA), MARINA GARCIA-
TURNON, A., (AAVYV, 2014), MARTIN ARESTI, P., (AAVYV, 2018), MASSAGUER FUENTES, J., (AAVYV, 2018),
ENciso ALONSO-MURNUMER, M., (AAVYV, 2012), ArRPIO SANTACRUZ, J. L., (AAVY, 2012), VICENT
CHULIA, F., (AAVYV, 1990), MULLERAT BALMARNA, R., (AAVYV, 1990) o CORTES, MARTINEZ DE AGUI-
RRE Y NAVARRO-FAURE, (2014).
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concede. A cambio, el titular del derecho se obliga a hacer publica su inven-
cion, con lo que contribuye al avance de la ciencia '*.

En otras ocasiones, por el contrario, el titular de un desarrollo tecnolégi-
co prefiere no hacerlo publico, aunque ello suponga renunciar a la proteccién
legal que le confiere un derecho de propiedad industrial. También es cierto
que, muchas veces, la competencia entre empresas se basa en pequefios avan-
ces técnicos dificilmente patentables y que, de hecho, no se suelen patentar '%3.
Sea como fuere, en estos casos la ventaja competitiva del titular del know-how
no se fundamentard en un derecho exclusivo de explotacion garantizado por el
ordenamiento juridico, sino en la exclusividad de hecho que le proporciona el
haber mantenido su avance técnico en secreto.

Tanto si estd protegida por un derecho de propiedad industrial como si se
mantiene en secreto, la tecnologia es un bien de naturaleza inmaterial. Y, como
tal, puede ser objeto de transferencia !**. Si esta se da de manera plena, defini-
tiva o a titulo de propiedad, estaremos hablando de una cesién. Por el contra-
rio, si se produce de manera limitada, temporal o a titulo de uso, estaremos
hablando de una licencia '¥. En el primer caso, se trataria de un negocio juri-

132 Tanto la patente como el modelo de utilidad estdn regulados en Espaifia por la ley de patentes
(LP), ya citada. Sobre el contenido del derecho de patente, véase SANCHEZ CALERO, F. y J., (2011, p. 235).
Para los autores, el titular de la patente tiene derecho al disfrute exclusivo del invento, que se manifiesta
en la doble facultad de poder explotar la invencion patentada e impedir que terceros la exploten, la comer-
cialicen o introduzcan en el pais productos derivados de la patente sin recibir su autorizacion. La literatu-
ra juridica espafiola en materia de patentes es abundante. Entre las monografias, GOMEZ SEGADE, J. A.,
(1988) 0 BErcOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., (2015). Entre los articulos en revistas especializadas, MARTI-
NEz PEREZ, M., (REI), GOMEZ SEGADE, J. A., (ADIDA), MASSAGUER FUENTES, J., (AAVYV, 2016) o Bo-
TANA AGRA, M., (AAVY, 2015). Las contribuciones sobre los modelos de utilidad son también numerosas.
Como ejemplo, véanse OTERO LASTRES, J. M., (AAVYV, 1990) o las mds recientes VAREA SANZ, M.,
(AAVY, 2017), LoBATO GARCIA-MUIAN, M., (AAVY, 2015), PENAS GARCIA, G., (AAVY, 2012) o CoLo-
MER, RoJAS, VERA ROA y PENAS GARcia, (AAVY, 2018).

133 El know-how estd regulado en Espaiia a través de la reciente ley de secretos empresariales (LSE),
ya citada. En cuanto a la proteccion de las invenciones mediante el secreto, nos remitimos a lo expuesto
en el anterior capitulo; en particular, a las contribuciones de GOMEZ SEGADE, J. A., (1974). Segtn afirma
el autor (p. 66), seria secreto industrial cualquier conocimiento reservado sobre ideas, productos o proce-
dimientos industriales que el empresario desee mantener oculto por su valor competitivo para la empresa.
En similares términos se manifiesta BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 41). Otras contribuciones de autores
espafioles en este campo son PEREZ SANTOS, J., (AAVY, 1990), GOMEZ SEGADE, J. A., (TD) o MARTIN
ARESTI y DE HARO 1ZQUIERDO, (AAVY, 2014).

134 Esta circunstancia estd expresamente reconocida tanto por el articulo 82 LP, como por el ar-
ticulo 4 LSE.

135 En cuanto al cardcter patrimonial y transmisible de los bienes inmateriales, ver VICENT
CHULIA, F, (2010, p. 1334). Sobre la transmisibilidad, el autor destaca la contraposicién entre la figura de
«cesidén», o transmision plena y definitiva del derecho, y figuras de transmisién limitada, en el tiempo o en
el contenido de los derechos transmitidos, denominadas «licencias». En la misma linea, BROSETA y MAR-
TINEZ SANZ, (2019, p. 242). Para los autores, el contenido patrimonial del derecho de propiedad industrial
hace que pueda ser objeto de transmision plena (cesion), lo que produce un cambio definitivo en la perso-
na del titular. Pero también puede ser objeto de licencia, lo que implica una disociacién temporal entre el
titular (licenciante) y las facultades que conlleva el derecho en cuestion, que pasan a una persona distinta
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dico en virtud del cual el cedente se obliga frente al cesionario a transmitirle la
titularidad de dicha tecnologia, por lo que la relacion se consideraria de tracto
unico. En el segundo, en cambio, entre licenciante y licenciatario se generaria
una relacion de tracto sucesivo.

Las diferencias que separan cesion y licencia son significativas, ya que
cada una de estas formas de transferir tecnologia conlleva diferentes derechos
y obligaciones tanto para quien la transmite como para quien la recibe. Aun-
que la cuestién es demasiado amplia para ser tratada en este trabajo, podria
decirse que son comparables, tanto por su similitud estructural como por sus
efectos, a las existentes entre la compraventa y el arrendamiento '*®: mientras
que la cesién tiene como consecuencia la transmision de la titularidad de la
tecnologia, la licencia otorga (como el arrendamiento) un derecho de disfrute
o explotacion sobre aquella, cuya titularidad permanece en la esfera juridica
del licenciante. Por consiguiente, la elecciéon de una u otra modalidad de
transferencia habra de ser valorada por los interesados en funcién de las cir-
cunstancias '*’. En cualquier caso, tanto si la tecnologia se cede como si se
licencia, lo usual es que entre transmisor y receptor se genere una relacién de
cardcter mixto (transferencia de un derecho de propiedad industrial y de
know-how). Y, en consecuencia, el contrato que los vincule tendera a incluir
conocimientos no protegidos que contribuyan a la correcta explotacién eco-
némica de la regla técnica protegida '3%.

Dicho esto, lo que parece incuestionable es que la transferencia de tec-
nologia es una opcién a valorar para toda empresa que pretenda innovar, pues
le permite optimizar sus productos y procesos recurriendo a avances técnicos
ya existentes, con lo que se ahorra el esfuerzo de generarlos por si misma. En

(licenciatario). A estas dos modalidades de transferencia se refieren también CORNISH, W., (AAVYV, 1994,
p- 75), RUBIRALTA, M., (2003, pp. 102 y 103) o CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 128).

136 Segin defiende MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 140).

137 A las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos modos de transferir la tecnologia se refiere
BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 282). Para la autora, la licencia permite conservar la titularidad de la tec-
nologfa protegida y participar en los beneficios y posibles desarrollos comerciales o tecnolégicos posterio-
res que se deriven de su explotacion. También posibilitaria controlar que la invencién va a ser realmente
explotada por el licenciatario. La cesién, por su parte, es menos arriesgada y, entre otras cosas, evitaria
tener que perseguir a eventuales infractores del derecho de propiedad industrial, al no tener ya la titulari-
dad del mismo. Ademds, la cesién supone al principio un retorno econdmico mayor y hay que tener en
cuenta que no siempre es posible asegurar la obtencién de beneficios a partir de una licencia, aunque se
exijan garantias al licenciatario.

138 Asf lo afirma MARTIN ARESTL P., (1997, p. 116). Para la autora, la conclusién de contratos de
licencia de patentes puros, en los que el objeto del contrato esta integrado solo por una o varias patentes,
no es lo mas habitual en la practica econémica. Con frecuencia, la regla técnica que la patente protege no
es por si sola suficiente para fabricar un producto apto para la comercializacion o para extraer la maxima
rentabilidad en la explotacién. De modo que, para lograr ese objetivo, son necesarios otros conocimientos
técnicos que no estan protegidos por la patente.
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sentido inverso, también tiene su interés para centros de investigacion y uni-
versidades, pues ambas entidades carecen de instalaciones productivas donde
aplicar la tecnologia que desarrollan. O para empresas generadoras de cono-
cimiento, ya que al transferirlo establecen vinculos comerciales que les per-
miten posicionarse en nuevos mercados o consolidarse en los ya existentes,
con un coste muy inferior al que asumirian si tuvieran que explotarlo ellas
directamente '¥.

Pero transferir tecnologia no es tarea facil. Entre otros motivos, porque
para hacerlo se necesita a alguien que quiera adquirirla!'*’. La busqueda de
interesados suele llevarse a cabo a través de diversas vias: directorios de socie-
dades, bases de datos en asociaciones empresariales y centros tecnoldgicos,
ferias comerciales y tecnoldgicas... El objetivo no es solo identificar a poten-
ciales receptores de la tecnologia en cuestion, sino obtener de aquellos toda la
informacion necesaria para que la eleccion final sea lo mds acertada posible:
situacion financiera, productos que vende y procesos que utiliza, ventas anua-
les y beneficios, actividades de I+D, experiencias anteriores como receptor de
tecnologia... Una vez elaborada la lista de potenciales receptores, con la mayor
informacion posible de todos ellos, el siguiente paso serd confeccionar un fo-
lleto que describa la tecnologia que se pretende transferir, pero procurando no
incluir nada confidencial o estratégico. Lo que el folleto deberia incluir, en
términos generales, son funciones, prestaciones y resultados de la tecnologia,
mas que detalles de construccién o funcionamiento !,

Llegado el momento de las negociaciones entre transmitente y potencial
receptor, ambas partes han de ser conscientes de que la transferencia de tecno-
logia es una operacidn que reviste complejos y variados matices juridicos. Por
ello, es aconsejable que enmarquen su relacién en compromisos mutuos que,
respetando los margenes legales permitidos, delimiten el alcance de sus obli-
gaciones y aseguren el disfrute de sus derechos.

139 Los beneficios y oportunidades derivados de la transferencia de tecnologia, tanto para transmi-
tente como para receptor, son muy variados. Como también lo son los inconvenientes y los riesgos. Entre
los autores que los analizan, GONZALEZ SABATER, J., (2011, pp. 41-43). Entre las instituciones, UNIDO
(1996, pp. 25-29).

140" Por lo que respecta a la transferencia de resultados de la investigacién universitaria, y al papel que
sus OTRI pueden desempefiar para localizar a potenciales receptores, véase BLANCO JIMENEZ, A., (1999,
p. 280). Para la autora, es la OTRI de la propia universidad quien deberia encargarse de buscar interesados
en explotar los resultados mediante contratos de transferencia de tecnologia. En relacién con este tema,
véanse CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 35); en concreto, cuando se hacen eco de las recomen-
daciones del Comité Rector de la AUTM, que sugiere a las universidades ser cuidadosas con las implica-
ciones de trabajar con empresas de comercializacion de patentes y tecnologia.

141 Sobre la problemética vinculada a la bisqueda y seleccion de potenciales receptores de tecnolo-
gia, véase, LES (1997, pp. 13 y ss.) o UNIDO (1996, pp. 115 y ss.). Esta tltima publicacién incluye un
capitulo sobre cémo evaluar y elegir a potenciales transmisores de tecnologia (pp. 93 y ss.).
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Uno de los primeros aspectos sobre los que deberdn ponerse de acuerdo es
el modo de transmision por el que optan (cesion o licencia), pues seran diferen-
tes las obligaciones y derechos que se deriven en uno y otro caso. En este traba-
jo hemos preferido centrarnos en la transferencia de tecnologia a través de una
licencia'*? (en concreto, de una licencia contractual '** de patente o mixta), por
ser esta la modalidad més extendida en el trafico mercantil '**. A continuacidn,
transmitente y receptor habrin de seguir su negociacion respetando todas aque-
llas disposiciones legales de cardcter imperativo. Nos referimos, por ejemplo, a
las que regulan obligaciones y contratos, tutelan la libre competencia o que pro-
tegen los derechos de propiedad industrial.

La normativa en materia de obligaciones y contratos serd clave para de-
terminar toda una serie de temas que condicionaran la relacion entre licencian-
te y licenciatario. Ademads, regulard asuntos de gran relevancia, como el objeto
y la forma del contrato, la duracién de los vinculos que se generen, el alcance
de las obligaciones reciprocas, los sistemas de supervision de su cumplimien-
to, la responsabilidad por eventuales incumplimientos y la modificacién o ex-
tincion de la relacion obligatoria.

Por lo que se refiere a la licencia contractual de patente, o mixta, nos
encontramos ante un contrato tipificado '*> por nuestro ordenamiento, lo que

142 Para un estudio en detalle de los contratos de licencia en general, véase RONCERO SANCHEZ, A.,
(1999, pp. 58 y ss.) Segtn el autor, la naturaleza juridica y los elementos definidores serian: (1) su objeto,
constituido en principio por un bien inmaterial protegido por un derecho de propiedad industrial; (2) su
causa, que es facilitar a otro el uso o explotacién del bien inmaterial protegido; y, en estrecha conexién con
esta, (3) la prestacion esencial que se deriva del mismo y se concreta en la obligacion del licenciante de
otorgar una licencia o autorizacién al licenciatario para usar o explotar el objeto licenciado, y hacer todo
lo necesario para que este pueda ejercer su derecho. Segtn el autor, el reconocimiento legal del contrato
de licencia, y el establecimiento de un régimen para el mismo, son recientes en todos los ordenamientos
juridicos. En Espaiia, su reconocimiento juridico expreso no se produjo hasta la ley de patentes de 1986,
un reconocimiento que se mantiene en la vigente ley de patentes de 2015.

143 A la licencia contractual de patente, regulada en los articulos 83-86 LP, se refieren SANCHEZ Ca-
LERO, F. y J., (2011, p. 243). Los autores citan también otros dos tipos de licencia de patente: la de pleno
derecho y la obligatoria. La licencia de pleno derecho, que se regula en los articulos 87-89 LP, se caracteri-
za porque el titular de la patente declara por escrito y por medio de la Oficina de Patentes y Marcas su dis-
posicion a autorizar la utilizacién de la invencion a cualquier interesado como licenciatario no exclusivo,
quien deberd abonar una determinada compensacién. Este tipo de licencia busca explotar la invencién y se
considera como una licencia contractual. La licencia obligatoria, que se regula en los articulos 91-101 LP,
puede ser de varios tipos, cuyo nexo comun es que se otorgan contra de la voluntad del titular de la patente.
Estas tres modalidades de licencia son también analizadas por BROSETA y MARTINEZ SaNz, (2019,
pp. 242-244) y CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, pp. 128-135). Sobre la licencia de tipo contractual, en
concreto, véase el exhaustivo andlisis efectuado por MARTIN ARESTI, P., (1997).

144 Asf lo afirman BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 242).

145 Como hemos expuesto en paginas anteriores, los contratos tipicos estdn definidos y regulados
en la legislacion positiva, mientras que los atipicos no lo estdn. Asi, la licencia contractual de patente
viene regulada en la ley de patentes; en concreto, en sus articulos 83 a 86. El caracter tipico del contra-
to de licencia lo afirma RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 97). Por su parte, VICENT CHULIA, F., (2010,
p- 1334), lo afirma en particular del contrato de licencia de patente. Para los contratos tipicos y atipicos
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proporciona mayores dosis de certeza a los contratantes. No obstante, a pesar
de contar con reconocimiento legal, su regulacién es escasa, no ofreciendo
instrumentos que permitan completar su régimen juridico. Por ello se plantea
una problemaética similar a la suscitada en relacion con los contratos atipicos;
es decir, la busqueda de un régimen juridico subsidiario que permita comple-
tar las eventuales lagunas no cubiertas por la voluntad de las partes ni por la
disciplina legal que les sea de aplicacion '*6. Dicho esto, podemos afirmar que
se trata de un contrato formal ', sinalagmatico '3, constitutivo de obligacion
de dar, oneroso y conmutativo '°, de tracto sucesivo '*° y con un marcado ca-
racter intuitus personae "'

en general, véase DIEZ-PIcAzo y GULLON, (2013, p. 27) o DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p.
200). Entre las monografias sobre el particular, véase CARDOZO ROA y PARAFAN, (2019) o0 ARRUBLA
Paucar, J. A., (2015).

146 El contrato de licencia podria intentar reconducirse al contrato de arrendamiento de cosas. Asi lo
afirman, con algtin matiz, MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 79) 0 RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 120). Este
ultimo estima que, aunque deba reconocerse cierta proximidad entre ambos tipos contractuales, las dife-
rencias existentes son mds sustantivas que sus analogias. A titulo de ejemplo, el objeto del contrato de li-
cencia (un bien inmaterial juridicamente protegido) le otorga una configuracion particular que lo separa
nitidamente del contrato de arrendamiento de cosa, y el elemento de colaboracién presente en los contratos
de licencia, asi como su caracter intuitus personae, no se contempla o tiene mucha menor intensidad en el
supuesto de arrendamiento de cosas. En todo caso, para un andlisis de esta tltima figura contractual, DiEZ-
Picazo y GULLON, (2013, pp. 99-117) o DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 323). Entre los estudios
especificos, SERRA RODRIGUEZ, A., (AAVY, 2011).

147 En general, los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento. Sin embargo, algunos, para
su validez o eficacia plena, necesitan de una forma especial. Serfan los «contratos formales». Asi lo afir-
man DfEz-PicAzo y GULLON, (2013, p. 24) o DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 197). El cardcter
«formal» del contrato de licencia de patente se deriva de la propia ley de patentes; en concreto de sus arti-
culos 79.2 y 82.2. En este sentido, VICENT CHULIA, F, (2010, p. 1335); CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015,
p. 128) 0 MARTIN ARESTL, P, (1997, p. 82).

148 Segun afirman DfEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 25), los contratos son sinalagmaticos cuando
crean obligaciones reciprocas; es decir, a cargo de ambas partes contratantes. En el mismo sentido, DE
VERDA BEAMONTE Yy otros, (2019, p. 199). Sobre el caracter sinalagmético de los contratos de licencia,
véase RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 100).

149 Para DfEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 25), los contratos pueden ser onerosos o gratuitos. En los
primeros, los sacrificios que realizan las partes estdn compensados por los beneficios que obtienen, mien-
tras que no es asi en los segundos. Los onerosos, a su vez, serdn conmutativos o aleatorios, en funcion de
que la relacion de equivalencia entre las prestaciones de las partes esté o no fijada de antemano por ellas.
En el mismo sentido, DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 199). Sobre el caracter oneroso y conmuta-
tivo del contrato de licencia, RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 102-103). En relacién a la licencia especi-
fica de patente, véase MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 50).

150" Tos contratos de tracto sucesivo, a diferencia de los de tracto unico, son aquellos en los que las
prestaciones de las partes no se agotan en un dnico acto. Segiin RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 104),
los contratos de licencia son de tracto sucesivo, pues generan obligaciones duraderas para las partes. Por
lo que hace referencia la licencia de patente, MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 53) es de la misma opinién.
Para la autora, se trata de una relacion contractual de caracter duradero, de la que nacen derechos y obli-
gaciones que vinculan en el tiempo a licenciante y licenciatario.

151 Como defiende RONCERO SANCHEZ, A., (1999, pp. 105-109), en los contratos de licencia se
dan dos aspectos singulares y relacionados: la importancia que tiene la personalidad de uno o ambos de
los contratantes, y el vinculo de colaboracion que se establece entre ellos. El primero caracterizaria di-
chos contratos como «intuitus personae» (es decir, que se celebran en razén de la persona), y justifica-
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En materia de derecho de la competencia, nos remitimos a lo ya expuesto
en el apartado 2.1 del anterior capitulo; sobre todo, en lo relativo a las limita-
ciones que las autoridades garantes de la libre competencia imponen a los
pactos anticoncurrenciales. En efecto, los contratos destinados a transferir tec-
nologia suelen contener clausulas restrictivas de la competencia, tanto entre
las partes contratantes como con terceros. Pero, en muchos casos, suelen ser
beneficiosos para el progreso técnico. Por este motivo, recomendamos ser cui-
dadosos a la hora de negociarlos. Y, en concreto, no infringir el correspondien-
te reglamento de exencion por categoria '>2,

Por ultimo, como ya hemos avanzado en pédginas anteriores, transmitente
y receptor de la tecnologia verdn limitado su margen de maniobra por lo dis-
puesto en la legislacion sobre derechos de propiedad industrial; particularmen-
te, en materia de transferencia de estos derechos. Como ejemplo, baste citar
que la legislacion espafiola de patentes exige que los contratos de transmision
se celebren por escrito para ser vdlidos y que sean inscritos en el Registro de
Patentes para que surtan efecto frente a terceros '*>.

Asi pues, transmitente y potencial receptor de la tecnologia habran de
documentarse a conciencia sobre toda la normativa que hemos expuesto en los
parrafos anteriores y elaborar meticulosamente el contrato que fijara las reglas
de comportamiento que les serdn de aplicaciéon mientras dure su relacién bila-
teral. Y, dado que cada supuesto estard revestido de caracteres especificos, el
entorno juridico en el que se desenvolverd su relacion debera disefiarse caso
por caso, a medida 1>,

ria, por ejemplo, la prohibicién de otorgar sublicencias. El segundo definiria el contrato como «de cola-
boracién» y fundamentaria la obligacién del licenciante de hacer todo lo necesario para situar y
mantener al licenciatario en una situaciéon que le permita ejercer el derecho de uso que a través del
contrato se le otorga. Esta opinién es compartida por MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 53) para el caso es-
pecifico de la licencia de patente.

152 Reglamento de exencidn por categoria para acuerdos de transferencia de tecnologia y articulo 1.4
de la ley de defensa de la competencia, ambas disposiciones ya citadas. Entre los autores espafioles que
han estudiado la problemadtica anticoncurrencial de los acuerdos de transferencia de tecnologia, BAHA-
MONDE DELGADO, R., (2016), MASSAGUER FUENTES, J. (LL), MARINA GARCIA-TURNON, A., (AAVY, 2014)
0 ARPIO SANTACRUZ, J. L., (AAVY, 2012). Entre los extranjeros, KorAH, V., (1996).

133 Segln BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, pp. 242-243). Sobre este asunto, véase también MAR-
TIN ARESTI, P., (1997, p. 82). Para la autora, en los contratos de licencia de patente la observancia de la
forma es exigible en un doble sentido: como condicién de validez del contrato y como requisito de oponi-
bilidad a los terceros.

134 Ello no impide, sin embargo, que existan determinados aspectos a considerar en cualquier tipo de
transferencia de tecnologia: delimitacién precisa de la tecnologia a transferir, posibilidad o no de que el
transmitente la continde explotando, conformidad material y juridica de la citada tecnologia, exclusivida-
des territoriales del receptor, obligacién o no de comunicar mejoras, precio y forma de pago, limitacién de
periodo de explotacion, posibilidad de sublicenciar, obligacién de explotacion diligente, comportamiento
de las partes contratantes frente a terceros infractores, supuestos de extincién anticipada de la relacion,
reglas de solucién de conflictos...
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3.2 Compromisos juridicos mas habituales entre transmitente y receptor

Tal y como hemos venido reiterando a lo largo de este trabajo, los aspec-
tos juridicos de la I+D+i deben ser tenidos muy en cuenta por los agentes
econdémicos. Esta premisa que hemos defendido para la I+D ejecutada por
tercero y para la cooperacion tecnoldgica es también vélida para las relaciones
que se deriven de la transferencia de tecnologia.

En efecto, como sucede en las otras dos vias de gestion de la [+D+i ana-
lizadas en este capitulo, los acuerdos de transferencia de tecnologia tienen
numerosas implicaciones de naturaleza juridica. Por tanto, para negociar sobre
ellas con garantias serd también necesario conocer en detalle el marco juridico
de la I+D+i ya expuesto en el anterior capitulo de esta obra. En particular,
aquellas disposiciones que establecen normas de cumplimiento obligatorio y
que limitan la potestad de transmitente y receptor para negociar sus derechos
y obligaciones reciprocos '*°.

3.2.1 OBIETO

Un primer aspecto que debe delimitarse es el objeto de la transferencia de
tecnologia (en el caso que nos ocupa, de la licencia de explotacion de patente). Se
trata de una cuestién fundamental, no solo porque el objeto es presupuesto para la
existencia misma de la relacion contractual, sino porque ademds las peculiarida-
des de este tipo de contratos se explican en gran medida en razén de la naturaleza
inmaterial del bien cuya explotacién se licencia: la tecnologia '*°.

155 Entendemos que regird el principio de autonomia de la voluntad de las partes, por lo que podran
acordar lo que consideren mas oportuno, siempre que no incumplan disposiciones imperativas. Asi lo afir-
man BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 242), al referirse a la transferencia de tecnologia mediante li-
cencia contractual, pues defienden que aquella tiene su origen en un acuerdo de voluntades entre licencian-
te y licenciatario, que configura el contenido de su contrato con arreglo al principio de la autonomia de la
voluntad, sin mds limitaciones que las impuestas por la ley. En el mismo sentido, CLAVER CAMPILLO, J. A.,
(2015, p. 127). El autor afirma que el acceso de terceros a la tecnologia protegida por una patente se realiza
en virtud de acuerdos con su titular, para los cuales rige la libertad de pactos en los términos del
articulo 1255 CC. El propio autor reconoce, sin embargo, que en esta materia existen normas imperativas y
prohibitivas que, por interés puiblico, se imponen a la voluntad de las partes. Entre los autores que han tra-
tado la autonomia de la voluntad de los contratantes a la hora de regular sus derechos y obligaciones, DIEz-
Picazo, L., (TRD), HERNANDEZ FrRAGA, K., (RJIIE) 0 Soro RUSSELL, O., (2016).

136 Como hemos repetido en varias ocasiones, el objeto en los contratos ha de reunir determinados
requisitos por imperativo legal: posibilidad, licitud y determinacién. Al objeto en los contratos de licencia
se refiere RONCERO SANCHEZ, A., (1999, pp. 127-131). En relacién especificamente con las licencias de
patente, véase el extenso andlisis realizado por MARTIN ARESTI, P., (1997, pp. 89-127). Numerosos ma-
nuales de cardcter general analizan el objeto en los contratos. Entre los mds recientes, INFANTE Ru1Z y
L6PEZ DE LA CRUZ, (2019, p. 75), SANCHEZ CALERO Yy otros, (2018, p. 152), BLasco Gasco, E., (2017,

127



B EL CONSORCIO CONTRACTUAL DE I+D+i

Lo habitual es que se transfiera (en nuestro caso, se licencie) una tecnolo-
gia patentada, es decir una tecnologia protegida mediante una patente ya conce-
dida. Sin embargo, no se debe olvidar que tanto el derecho a la patente como las
solicitudes de patente pueden ser también objeto de licencia. Respecto a la li-
cencia del derecho a la patente, parece claro que hasta que la solicitud de paten-
te no se presenta, el receptor de la tecnologia no tiene mds proteccion frente a
terceros que la derivada del cardcter secreto de la invencién 7. Por ello, licen-
ciante y licenciatario de la tecnologia deberdn articular su relaciéon como si se
tratase de un contrato de transferencia de know-how '8, e incluir todos los com-
promisos destinados a presentar la solicitud de patente y a impulsar el procedi-
miento para su obtencidn. Por el contrario, la licencia de una solicitud de paten-
te 1% se rige por las mismas normas que la licencia de una patente ya concedida;
eso si, atendiendo a las peculiaridades que puedan derivarse de la proteccién
provisional y no definitiva de la invencion. En efecto, la solicitud de la patente
otorga una titularidad provisional que se mantiene a la espera de que el proce-
dimiento de concesion termine. Y en ese lapso de tiempo, el solicitante se halla
en una posicion juridica transitoria dotada tanto de obligaciones (pago de tasas,
tramitacion del procedimiento...) como de derechos (explotacion de la inven-
cién objeto de solicitud, proteccidon limitada frente a terceros...). Por consi-
guiente, a la hora de licenciar la solicitud de patente, las partes deberdn tener en
cuenta los problemas especificos derivados de la situacién de provisionalidad
que reviste la posicion juridica del licenciante y las consecuencias que tendria
sobre el contrato de licencia la no concesion de la patente, la retirada de la soli-
citud o la modificacion de las reivindicaciones '%.

En otro orden de cosas, hay que recordar que, cada vez con mayor frecuen-
cia, junto a la tecnologia patentada se acostumbra a transferir otros bienes inma-
teriales no protegidos por una patente, bienes que el receptor tendrd derecho a
explotar y utilizar junto a la regla técnica patentada. Los bienes inmateriales que
suelen acompatiar a la patente en el complejo tecnoldgico que se transmite son
muy variados. Entre ellos, los conocimientos técnicos no protegidos por dicha

p- 138), DE VERDA BEAMONTE Yy otros, (2019, p. 215) o Diez-Picazo y GULLON, (2013, p. 33). Entre los
estudios monograficos, SAN JULIAN Puig, V., (1996).

157 En este sentido, véase MARTIN ARESTI, P., (1997, pp. 103 y ss.). Para la autora, cuando nos refe-
rimos a la licencia del derecho a la patente, estamos aludiendo a un contrato concluido sobre una tecnolo-
gia patentable, a la que la ley de patentes no otorga todavia proteccion juridica.

158 Para un andlisis detallado de este tipo de contrato, véase MASSAGUER FUENTES, J., (1989).

159 La posibilidad de licenciar una solicitud de patente estd contemplada por el articulo 82.1 LP. En
la misma linea, véanse SANCHEZ CALERO, F. y J., (2011, p. 243). Para los autores, el contrato de licencia
puede recaer tanto sobre la patente ya concedida como sobre la solicitud de patente.

160 Sobre este punto, véase MARTIN ARESTI, P., (1997, pp. 106 y ss.).
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patente, pero que contribuyen a su correcta explotacion (el llamado know-how).
O incluso otros bienes inmateriales que, aunque no tienen un carécter estricta-
mente tecnoldgico, son necesarios para la fase de comercializacién de los pro-
ductos fabricados con la regla técnica transferida (por ejemplo, las marcas o los
conocimientos comerciales). Todos ellos pueden constituir junto a la patente el
objeto del contrato de licencia, aunque en este trabajo nos limitaremos a estudiar
la inclusién de conocimientos técnicos no patentados (know-how), por ser los
que suelen concurrir con la patente en el citado contrato ''.

3.2.2 RETRIBUCION AL TRANSMITENTE

Hemos insistido en que la tecnologia es un bien de naturaleza inmaterial
susceptible de valoracién econdmica. No es de extrafar, pues, que otro de los
principales aspectos a negociar en un contrato de transferencia de tecnologia se
refiera a la obligacion del receptor de retribuir al transmitente '62,

Delimitar el contenido preciso de esta obligacién no serd tarea fécil, pues
la negociacion de la retribucion adecuada, y de su forma de pago, dependera de
multiples factores a valorar en cada caso por las partes contratantes. Unos fac-
tores que guardardn relacién con el contexto juridico-econémico en el que la
transferencia de tecnologia estd llamada a producir sus efectos '%*. A titulo de
ejemplo, baste decir que la cuantia de la retribucion se verd condicionada por el
hecho de que la licencia se conceda o no en exclusiva y para qué territorio. Asi-
mismo, el hecho de que la licencia se dé sobre una solicitud de patente, en vez
de sobre una patente ya concedida, afectard también a la configuracion de esta
obligacion de pago. En efecto, en un supuesto asi, el contrato debera prever el
destino que vaya a darse a las cantidades ya satisfechas por el licenciatario si la
patente no llegara finalmente a concederse '*.

161 Segtin UNIDO (1996, p. 207), estos contratos de transferencia de tecnologia se llaman «hibridos»
y, entre sus diferentes tipos, el mas habitual es el que engloba patente y know-how.

192 En paginas anteriores hemos apuntado las similitudes de la licencia de patente con el arrendamien-
to de cosa. Recordar, pues, que el articulo 1555 CC establece que el arrendatario esta obligado a pagar el
precio del arrendamiento en los términos convenidos. A esta obligacién hacen referencia DfEz-PicAazo y
GULLON, (2012, p. 107). Segun los autores, la obligacion principal del arrendatario es pagar la contrapresta-
cion pactada. En similares términos, DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 328) 0 SANCHEZ HERNANDEZ, A.,
(AAVY, 2011). Por su parte, la obligacion del licenciatario de pagar al licenciante el precio pactado se abor-
da en CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 129) y en RUBIRALTA, M., (2003, p. 103).

163 Sobre estos y otros factores que determinan la cuantia de la retribucién en el caso concreto, véa-
se LES (1997, p. 15).

164 Asf lo entiende MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 207). Para la autora, en este supuesto la obligacién
de pago del licenciatario debe reflejar el cardcter de mera expectativa o de derecho eventual que sustenta
la posicién juridica del licenciante.
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En todo caso, hay que resaltar la gran libertad que el ordenamiento juri-
dico reconoce a transmitente y receptor de la tecnologia para estipular el modo
de retribucién que mds convenga a sus intereses. Esta libertad a la hora de de-
terminar el precio y la forma de pago, hace que la retribucion al licenciante
pueda consistir en una suma a tanto alzado o en cdnones periddicos '>. La
«suma a tanto alzado» seria una cantidad fija, pactada con independencia del
resultado de la explotacion que obtenga el licenciatario. Los «cdnones periddi-
cos», por el contrario, serfan cantidades variables, a determinar en funcién del
rendimiento real de dicha explotacidn.

Seran, pues, las partes quienes deberdn valorar, en funcion de cada caso, las
ventajas y desventajas de cada una de estas dos modalidades de retribucién ', Y,
para ello, deben ser conscientes de que el pago de una suma unica a tanto alzado
garantiza al licenciante una rdpida y segura amortizacion de las inversiones que
ha realizado para obtener la tecnologia que transfiere, pero le impide participar en
los resultados de la explotacion que efectuarad el licenciatario. Ademas, dicha mo-
dalidad de retribucién requerira alguna disposicion contractual tendente a posibi-
litar su reembolso parcial, si la relacion entre las partes termina antes de lo previs-
to de manera no consensuada. El pago de cédnones periédicos, por su parte,
distribuye entre los contratantes con mayor equidad el riesgo econémico derivado
de explotar la regla técnica transferida. Por ello es la opcién mds habitual en este
tipo de contratos, por si sola 0 en combinacion con la suma a tanto alzado. Pero
la eleccién de esta modalidad de retribucion requerird que las partes regulen en el
contrato determinadas cuestiones de cardcter accesorio, como en funcion de qué
pardmetros se computan los cdnones (produccion, ventas, beneficios...), en qué
momento se devengan, con qué periodicidad se liquidan (anual, mensual...), cudl
es su forma de pago o qué capacidad de comprobacion sobre la veracidad de los
mismos asiste al licenciante '*’. En todo caso, y pese a parecer lo contrario, la

165 A estas dos maneras de retribuir al licenciante hace referencia RONCERO SANCHEZ, A., (1999, pp.
209-210). Segtin el autor, la retribucién puede ser fija o variable: en el primer caso consiste en una cantidad
determinada que el licenciatario se obliga a entregar al licenciante en una sola vez o en sucesivas entregas
periddicas; en el segundo caso, dicha retribucion se calcula por referencia a determinados pardmetros,
consistiendo frecuentemente en un porcentaje del precio de venta de los productos cubiertos por el dere-
cho de propiedad industrial. Por lo que respecta en concreto a la licencia de patente, véase MARTIN ARES-
11, P., (1997, pp. 208-213). La autora se refiere también a estas dos figuras, denomindndolas «suma fija» y
«canones periddicos». Entre los autores que mencionan esta ultima forma de retribucion, BLANCO JIME-
NEZ, A., (1999, p. 283) 0 BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 242). En la primera obra, se denominan
«regalias»; en la segunda, «royalties».

166 E] tema es analizado en profundidad por UNIDO (1996, pp. 253 y ss.) y por OmpI (2006, pp. 54
y ss.). Entre los autores, sirva de ejemplo CORNISH, W., (AAVY, 1994, p. 76). Segtn el autor, lo atractivo
de un sistema de regalias consiste en que vinculara las ganancias al éxito subsiguiente, mientras que un
precio global puede convertirse en un precio muy barato a la luz de posteriores desarrollos.

167 A todas estas cuestiones de carécter accesorio se refiere MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 210).
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efectividad de dicha retribucién podria no quedar completamente en manos de la
pericia industrial y comercial del licenciatario. En efecto, el licenciante puede li-
mitar esa dependencia imponiéndole obligaciones destinadas a asegurar una ex-
plotacién eficiente, con lo que indirectamente se aseguraria la percepcion de la
retribucién de que se trate. Estarfamos hablando de la obligacién de fabricar y
comercializar cantidades minimas, o de pagar unos canones minimos con inde-
pendencia de la marcha del negocio. Unos compromisos cuyo incumplimiento
permitiria resolver el contrato de manera anticipada '®.

Para concluir con esta obligacion del licenciatario de retribuir al licen-
ciante, conviene destacar que, aunque lo mds frecuente sea hacerlo mediante
una cantidad en metélico, cabria también estipular un pago en especie, consis-
tente en una prestacion de dar, hacer o no hacer '®.

3.2.3 LIMITES A FACULTADES DE EXPLOTACION O A APLICACIONES TECNICAS

Otro aspecto a negociar en un contrato de este tipo tendrd que ver con los
eventuales limites a las facultades de explotacién o a las aplicaciones técnicas
de la patente, que el licenciante pretenda imponer al licenciatario.

El titular de una patente tiene garantizado por el ordenamiento el derecho
exclusivo a fabricar, comercializar por vez primera e importar el producto pa-
tentado (en el territorio cubierto por la patente). Sin embargo, a la hora de li-
cenciar la patente, aquel podria plantearse limitar al licenciatario las facultades
de explotacion, autorizandole solo a llevar a cabo alguna o algunas de ellas. Tal
seria el caso, por ejemplo, si le concediese una licencia tinicamente para fabri-
car, limitacién que podria tener su razén de ser en que el licenciante disponga
de una red propia de comercializacién y que la pretendiese usar para canalizar
las ventas del producto fabricado por el licenciatario '"°. Por otro lado, el licen-

168 Segin afirma KorAH, V., (1996, p. 195), obligaciones de este tipo no contravendrian el derecho
de la competencia. En la misma linea, FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 276) 0 GOLDMAN y LYON-CAEN,
(1994, p. 539).

199 En este sentido, véase MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 208). Para la autora, la retribucién en especie
podria consistir en una prestacién de dar o de hacer del licenciatario (la concesién reciproca de una licen-
cia, la comunicacion de mejoras) o de una prestacion de contenido negativo (caso, por ejemplo, de que el
licenciatario se obligue, a cambio de la concesién de la licencia, a no impugnar la patente del licenciante).
Sin embargo, seglin FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 276) o0 GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, p. 538),
algunas de ellas tendrian muy complicado pasar el filtro de las autoridades defensoras de la libre compe-
tencia. Tal serfa el caso, por ejemplo, si se le impone al licenciatario la prohibicién de impugnar la validez
de la patente licenciada. En esta linea, véase también el articulo 5 del reglamento de exencién por catego-
ria para acuerdos de transferencia de tecnologia, ya citado.

170 A la posibilidad de que el licenciante conceda licencias «totales» o «parciales» se refieren tanto
RUBIRALTA, M., (2003, p. 103) como SANCHEZ CALERO, F. y J., (2011, p. 243).
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ciante también puede plantearse no permitir al licenciatario que explote todas
las aplicaciones técnicas de la tecnologia patentada '!.

En apoyo de lo que acabamos de exponer, la ley de patentes permite
que el derecho concedido al licenciatario revista un menor alcance que el
detentado por el titular de la patente, pudiendo limitarse contractualmente a
alguna de sus facultades o aplicaciones. Hay que manifestar, sin embargo,
que a menos que el contrato estipule expresamente lo contrario, el licencia-
tario tendrd derecho a efectuar todos los actos de explotacidon que integren
la invencion patentada, y en todas sus aplicaciones técnicas 2. Sea como
fuere, conviene aclarar que este tipo de estipulaciones limitativas puede
plantear problemas desde el punto de vista del derecho de la competencia.
En efecto, si bien en principio estarian permitidas, hay que ser especialmen-
te cuidadoso a la hora de redactarlas para que no se confundan con otras
prohibidas, como aquellas que persiguen un reparto de clientela entre licen-
ciante y licenciatario '”°.

3.2.4 CESIONES Y SUBLICENCIAS

Seria ttil que el contrato incluyese también alguna disposicion sobre la
posibilidad o no del licenciatario de ceder la licencia a un tercero, asi como de
conceder sublicencias 7,

Este tipo de contratos, por crear una relaciéon de cardcter duradero, se
fundamentan en la confianza reciproca entre transmitente y receptor de la tec-
nologia. Por ese motivo, como ya hemos apuntado con anterioridad, la licencia
se considera un contrato intuitus personae, que justifica la eventual imposicion
al licenciatario de limitaciones en cuanto a la transmisién de su posicién juri-
dica a un tercero o a la concesion de sublicencias. Tales limitaciones no solo

171 Segin opina MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 227), la frecuencia de la inclusidn en los contratos
de licencia de una cldusula por la que el licenciante limita el derecho de explotacién del licenciatario
a una o varias aplicaciones técnicas de la patente, contrasta con la falta de concrecién y acotacién de
este concepto.

172 Asf lo prevén los parrafos 1 y 4 del articulo 83 LP.

173 En relacién con esta afirmacién, véase KorAH, V., (1996, p. 190). Sobre la posible ilegalidad de
los pactos de no competencia entre licenciante y licenciatario, FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 276) o
GoLDMAN y LYON-CAEN, (1994, p. 540).

174 A la potestad de conceder sublicencias hace referencia, por ejemplo, OMPI (2006, p. 51). Segtin
esta obra, el licenciatario (en particular, si dispone de una licencia exclusiva) puede reclamar el derecho de
otorgar sublicencias en su territorio. De ser asf, deberd negociarlo especificamente y plasmarlo en un con-
trato. Ademads, el documento habra de contemplar si es necesaria o no la aprobacion previa del licenciante
para, por ejemplo, elegir la persona del concreto sublicenciatario.
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estan permitidas por el derecho de la competencia !>, sino que la propia ley de

patentes las considera aplicables salvo que los contratantes hayan estipulado
expresamente lo contrario '7®.

3.2.5 NIVEL DE PROTECCION TERRITORIAL

Otras dos cuestiones a determinar entre las partes, a través del contrato
que las vincule, son el territorio para el que se concede la licencia y el nivel de
proteccion territorial del licenciatario.

Cuando el titular de una invencion patentada autoriza su explotacion a un
tercero, dicha autorizacidn se circunscribe a un determinado territorio. Podria
afirmarse que la licencia tiene siempre caracter territorial, lo que significa que
sus efectos estdn limitados al territorio acordado por las partes contratantes.
Sobre este particular, la ley de patentes dice que, en defecto de pacto expreso
en contrario, la licencia se entiende concedida para toda Espafa!”’. Pero los
contratantes podran estipular territorios diferentes. Tal seria el caso, por ejem-
plo, cuando la licencia se limite a una parte del territorio espafiol o, en el ex-
tremo opuesto, cuando se extienda a otros paises en los que la invencién esté
protegida a través de patentes paralelas.

Una vez delimitado el territorio, es frecuente que transmitente y receptor
de la tecnologia pacten otorgar a este dltimo una proteccion territorial adicio-
nal y especifica. Dicha proteccién, que puede variar en intensidad, tendria por
finalidad impedir que sujetos distintos al citado receptor puedan realizar actos
de explotacién de la tecnologia patentada en el territorio abarcado por la li-
cencia. De entrada, esta proteccion territorial se instrumentaria mediante pac-
tos incorporados al propio contrato. Asi, el licenciante podria comprometerse
a no conceder licencias a terceros en el territorio en cuestion (la llamada «li-

175 Sobre la compatibilidad de cldusulas de este tipo con la proteccién de la libre competencia, véase
KoraH, V., (1996, p. 164) o GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, p. 540).

176 Asf lo afirma el articulo 83.3 LP. Sobre el particular, véase SANCHEZ CALERO, F. y J., (2011,
p. 243). El autor recuerda que los licenciatarios no podran ceder la licencia, ni conceder sublicencias, a no
ser que se hubiese convenido otra cosa. En la misma linea, BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 243) o
CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 129). Sobre el cardcter intuitus personae de los contratos de licencia
en general, véase RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 105). Por lo que respecta, en particular, a las licencias
de patente, MARTIN ARESTL, P, (1997, p. 53).

177 En este sentido, los pérrafos 1y 4 del articulo 83 LP. Sobre el cardcter territorial de la licencia de
patente, véase VICENT CHULIA, F., (1991, p. 207). Para el autor, las autorizaciones pueden darse para todo
el territorio nacional o para una parte del mismo.
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cencia exclusiva») 78, Incluso podria obligarse a no explotar por si mismo la
tecnologia en el citado territorio (la denominada «licencia exclusiva plena»).
Con estos compromisos inter-partes, el licenciatario se beneficiaria ya de una
cierta proteccion territorial. Pero dichos pactos obligan solo a licenciante y
licenciatario, por lo que no conferirian proteccion alguna a este dltimo frente
a actos de comercializacion realizados en dicho territorio por terceros, inclui-
dos los licenciatarios para los territorios de otros paises donde el licenciante
sea titular de patentes paralelas. Asi, las partes pueden llegar a plantearse que
la proteccion territorial del licenciatario se vea reforzada mediante la incorpo-
racion de cldusulas de proteccion que afecten a terceros ajenos al contrato.
Entre ellas podriamos mencionar la obligacién del licenciante de prohibir a
licenciatarios paralelos que exporten en el territorio atribuido al licenciatario
de que se trate '”°. Sea como fuere, la proteccion territorial del licenciatario es
un tema juridicamente delicado, por lo que transmitente y receptor deberdn
ser especialmente cuidadosos a la hora de negociar sus respectivos compro-
misos contractuales.

En primer lugar, habrdn de tener en cuenta lo dispuesto por la legislacion
espafiola en materia de patentes. Sobre este tema, la ley de patentes considera
que la licencia serd no exclusiva salvo que el contrato prevea expresamente que
lo es. Esta no exclusividad implicaria que el licenciante podra conceder licencias
a terceros y explotar por si mismo la tecnologia licenciada en el territorio abar-
cado por la licencia. Por el contrario, si los contratantes pactan una licencia ex-
clusiva, el licenciante no podra explotar por si mismo la patente, salvo que en el
contrato se haya reservado expresamente ese derecho '%.

178 Para SANCHEZ CALERO, F. y J., (2011, p. 243), las licencias pueden ser exclusivas (es decir, en
favor de un solo licenciatario en un determinado territorio) o no exclusivas. Si es exclusiva, el licenciata-
rio, salvo pacto en contrario, podra ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la ley se reco-
nocen al titular de la patente frente a terceros que infrinjan su derecho.

179" A la proteccién territorial del licenciatario mediante derechos exclusivos se refiere CORNISH, W.,
(AAVY, 1994, p. 76). Para el autor, al licenciante de tecnologia le interesa, si puede, licenciar en términos
no exclusivos. Si retiene el poder de licenciar a otros, no quedara vinculado a una sola posibilidad de ex-
plotacion y, por consiguiente, a la capacidad de produccién y de captacién de mercados de ese licenciata-
rio. A este tltimo, por el contrario, le interesa obtener derechos de exclusividad, de modo que la tnica
competencia a la que tenga que enfrentarse sea la causada por productos que no incorporen las nuevas
ideas protegidas por la patente. En la misma linea, OMp1 (2006, p. 48), donde se destaca que la opcién
preferida por la mayoria de licenciantes es una licencia no exclusiva, en la que el licenciatario es uno entre
varios. Sin embargo, en el caso de tecnologias en fase inicial, que requieren una fuerte inversién adicional
por parte del licenciatario, la mayoria de estos buscardn exclusividad. Por lo que hacer referencia a las
patentes de titularidad universitaria, véase BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 283). Segtin la autora, aunque
la decisién sobre el caracter exclusivo o no exclusivo de la licencia no suele depender de la universidad,
esta preferird una licencia no exclusiva, con vistas a que la patente sea lo mds ampliamente explotada y, de
este modo, se cubran mejor las necesidades sociales.

180 Asi se desprende de los pérrafos 1, 5 y 6 del articulo 83 LP. En esta linea, CLAVER CAMPILLO, J. A.,
(2015, p. 129) o ViceNT CHULIA, E, (1991, p. 207).
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Tampoco deberdn perder de vista la incidencia del llamado «princi-
pio de agotamiento comunitario del derecho de patente». Recordemos que
la patente confiere a su titular el derecho exclusivo a explotar en Espaiia
la invencidn patentada (por si o por medio de licenciatario). Y, por tanto,
le faculta para impedir que otros fabriquen, comercialicen por vez prime-
ra o importen sin su consentimiento. No obstante, este derecho estaria li-
mitado por el denominado «agotamiento comunitario» '8!, En efecto, el
titular de la patente no podria impedir la importacién en Espaifia del pro-
ducto patentado una vez este haya sido comercializado en el cualquier
otro Estado miembro del Espacio Econémico Europeo, por si o con su
consentimiento.

Por ultimo, tienen que saber que todo lo relacionado con la proteccion
territorial del licenciatario es vigilado con lupa por el derecho de la competen-
cia, ya que la proteccion territorial absoluta se considera tremendamente anti-
concurrencial. A la hora de alcanzar los correspondientes pactos, transmitente
y receptor de la tecnologia deberdn, pues, estar al tanto de lo dispuesto por esta
disciplina juridica. Y ello tanto si se trata de proteger el territorio del licencia-
tario frente a actos de fabricacion de terceros, como si se pretende limitar la
competencia comercial activa o pasiva de licenciatarios que explotan patentes
paralelas en otros territorios. Y, todavia con mayor motivo, si se busca tal grado
de proteccioén territorial que llegue a impedir las actividades comerciales de
eventuales importadores paralelos 2.

3.2.6 CONFORMIDAD JURIDICA Y MATERIAL DE LA TECNOLOGIA

En otro orden de cosas, la empresa que adquiere una tecnologia patentada,
para con ella optimizar sus productos o procesos, debe asegurarse que dicha
tecnologia responde a las expectativas previstas. Por ello, conviene que en el
contrato delimite el alcance de la obligacion del transmitente de responder de la
conformidad juridica y material de la tecnologia transferida.

181 Asf se recoge en el articulo 61.2 LP. La problemética del agotamiento comunitario del derecho
de patente es estudiada por MASSAGUER FUENTES, J., (1989, pp. 83 y ss.) y por RANGEL OrTIZ, H.,
(AAVY, 1994, pp. 92-95). Para este ultimo autor, a nivel del estado las reglas del «agotamiento» obedecen
a exigencias del sistema de patentes; en cambio, a nivel de la Unién Europea responden a las exigencias
de la libre circulacién de mercancias en el interior del mercado comtin. Otros autores que abordan el tema
son CORDERO ALVAREZ, C. L., (REJES), LEMA DEVESsA, C., (2007), LoBATO GARCIA-MUAN, M., (ADC) o
Garcia PEREZ, R., (2007).

182 Sobre este particular, véanse, por ejemplo, KOrRAH, V., (1996, p. 138), FERNANDEZ LERGA, C.,
(1994, p. 275) o GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, p. 536).
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Por lo que respecta a la conformidad juridica, es obvio que el receptor de la
tecnologia querré explotarla de manera pacifica, sin los sobresaltos causados por
pretensiones de terceros o por otras irregularidades existentes desde el punto de
vista del derecho '3. Ast, si el objeto de la transferencia de tecnologia es una soli-
citud de patente, el receptor se veria sin duda afectado tanto por un rechazo de la
misma, como por su eventual retirada por el solicitante. Si se trata de una patente
ya concedida, las pretensiones fundadas de un tercero podrian conllevar la nuli-
dad de la misma o un cambio en su titularidad, lo que perjudicaria los derechos de
quien la ha recibido para explotarla. Lo mismo ocurriria si el titular de la patente
la deja caducar por impago de tasas. Todo esto muestra la importancia del proble-
ma, a la que no es ajena la ley de patentes. A titulo de ejemplo, esta disposicion
obliga al licenciante a responder ante el licenciatario en los supuestos de falta de
titularidad o de las facultades necesarias para efectuar la licencia; eso si, siempre
que entre ellos no hayan dispuesto lo contrario !4,

En cuanto a la conformidad material, no estaria de mas que transmitente
y receptor pactaran las consecuencias que provocaria en su relacion contrac-
tual la existencia de defectos en la tecnologia que impidieran su ejecutabilidad,
su adecuada explotacién o su rentabilidad '%.

183 Segin afirma RONCERO SANCHEZ, A., (1999, p. 222), entre las obligaciones del licenciante suele
incluirse la «obligacién de garantia»; en virtud de la cual, se entiende que el licenciante ha de garantizar
al licenciatario, al menos, que es titular del derecho de propiedad industrial y de las facultades necesarias
para el otorgamiento de su derecho de uso o disfrute, una obligacién cuyo incumplimiento le generara la
correspondiente responsabilidad contractual. Para el autor, se trataria de un supuesto de responsabilidad
por eviccion; es decir, aquella que surge en cualquier negocio juridico a titulo oneroso por el que se trans-
mite un derecho sobre un bien o por el que se otorgue un derecho de goce sobre un bien de titularidad
ajena. En materia de saneamiento por eviccion, véase VAZQUEZ DE CASTRO, E., (AAVY, 2011) o SERRA
RODRIGUEZ, A., (AAVY, 2011).

184 Asi lo dispone el articulo 85 LP. La problematica relacionada con todo este asunto es ampliamen-
te tratada por MARTIN ARESTI, P., (1997, pp. 136 y ss.). A ella se refiere también RUBIRALTA, M., (2003,
p. 103), al sefialar que una de las principales obligaciones del licenciante es garantizar la posesion legal y
pacifica de la patente por parte del licenciatario. Véase, asimismo, VICENT CHULIA, E., (2010, p. 1335),
cuando sefiala que el cedente contrae responsabilidad contractual frente al adquirente en cuanto a la titu-
laridad del derecho de patente y en cuanto a las facultades necesarias para celebrar el contrato de licencia.
El autor aiade que a dicha responsabilidad del cedente se aplicarian las normas del CC sobre eviccion y
que las acciones de que dispone el adquirente prescribirian a los seis meses.

185 En este punto nos remitimos a lo expuesto por MARTIN ARESTI, P., (1997, pp. 174 y ss.). Para
la autora, tres son las propiedades o atributos que deberian concurrir en la invencién objeto de la
patente licenciada para una total satisfaccién del licenciatario: (1) ejecutabilidad de la invencidn,
requisito implicito de validez de la patente, que implica que un experto en la materia puede poner en
practica la regla técnica en que aquella consiste atendiendo a la informacion y a las indicaciones fa-
cilitadas por la descripcién de la invencidén que acompaiia a la solicitud de la patente; (2) explotabili-
dad, que supone que la invencidn retne las condiciones necesarias para poder ser incorporada a un
proceso productivo de fabricacién en serie y comercializacion de los productos resultantes; y (3)
rentabilidad, que presupone la existencia de una invencién explotable y se refiere a los resultados
favorables que arroja la explotacion de la invencién patentada y que compensan los gastos necesarios
para llevarla a cabo.
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3.2.7 CONOCIMIENTOS TECNICOS NO PROTEGIDOS

Muy en linea con esto ultimo, la empresa que pretende innovar mediante
la adquisicién o licencia de tecnologia patentada debe también ser consciente
de que, con frecuencia, los conocimientos técnicos descritos en la patente no
son, por si solos, suficientes para garantizarle una correcta explotaciéon econ6-
mica de la misma.

En tales casos, el contrato de transferencia de tecnologia debe prever la
manera en que el titular va a transferir al receptor los conocimientos técnicos
no protegidos que facilitan la explotacién de la invencién patentada (know-
how). De hecho, cada vez es mds habitual que la transmisién de dichos co-
nocimientos técnicos no protegidos forme parte del contrato de licencia de
patente. En este sentido, la ley de patentes establece que, salvo pacto en
contrario, el licenciante esta obligado a poner a disposicién del licenciatario
los conocimientos técnicos que posea, siempre que resulten necesarios para
proceder a una adecuada explotacidn de la invencién. En concreto, se estd
refiriendo a los que complementan la regla técnica y hacen posible la explo-
tacion de la invencion %6,

Esta transferencia de tecnologia a través de una licencia mixta de patente
y know-how plantea, sin embargo, algunas particularidades desde el punto de
vista juridico, que han de ser tenidas en cuenta por transmitente y receptor a la
hora de pactar sus compromisos reciprocos. Un ejemplo de lo anterior seria la
prevision contractual tendente a prohibir al licenciatario que divulgue el know-
how, prohibicién que deberia mantener incluso tras haberse extinguido la li-
cencia'¥’. O la destinada a impedir que el licenciatario siga explotando el
know-how una vez finalizado el contrato, siempre y cuando dicho know-how
no haya pasado a ser de dominio publico '®.

186 Asf lo prescribe el primer pérrafo del articulo 84 LP. Segiin VICENT CHULIA, F., (1991, p. 208),
esta disposicion ha sido objeto de fuerte polémica, al considerarse que supone una ampliacién del conte-
nido de la prestacion debida por el licenciante, no limitdndose a la patente, sino extendiéndose a conoci-
mientos que no se desprenden de la descripcién de la invencién. Entre los autores que analizan el tema,
BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 243) 0 CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 129). Para UNIDO (1996,
pp. 253 y ss.), estos contratos mixtos de licencia de patente y de know-how serian los mds habituales de
entre los denominados «hibridos».

187 En este sentido, RUBIRALTA, M., (2003, p. 103) o HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009,
pp. 66-67). Para KorAH, V., (1996, p. 162), una clausula que prohibiera al licenciatario la divulgacién del
know-how no contravendria el derecho de la competencia, incluso si persistiera tras la finalizacion del
contrato. De la misma opinién es FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 276).

188 Una cldusula como esta tampoco seria contraria al derecho de la competencia. As{ lo afirman
KoraH, V., (1996, p. 165) o FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 276). A este tipo de cldusulas se refiere
asimismo CORNISH, W., (AAVY, 1994, p. 77). Al hablar de la terminacién de la relacién contractual entre
licenciante y licenciatario, el autor sefiala que debe prestarse especial atencion al know-how que ha sido
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3.2.8 OBLIGACION DE EXPLOTACION DILIGENTE

Otro aspecto cuyo contenido conviene delimitar en el contrato es el re-
lacionado con la obligacion del licenciatario de explotar la patente, ya que
parece fuera de toda duda el interés del licenciante por que la tecnologia li-
cenciada se explote de manera diligente, sobre todo si su retribucién va a
instrumentarse mediante el pago de cdnones periddicos dependientes del re-
sultado de dicha explotacion '*°. Ademads, no hay que olvidar que la ley de
patentes exige que el derecho inmaterial protegido sea explotado, directamen-
te o por persona autorizada (ej. licenciatario), en el plazo de tres afios desde
su concesion o de cuatro desde su solicitud '*°.

Esta obligacion del licenciatario de emplear la méxima diligencia en la
explotaciéon de la invencidon patentada puede reforzarse con obligaciones
como las de fabricar cantidades minimas de productos o realizar un nimero
minimo de actos de explotacion. Pero, a 1a hora de plasmarlas en el contrato,
se habra de ser cuidadoso y evitar incurrir en pactos prohibidos por el dere-
cho de la competencia, como seria el caso cuando dicho deber de explota-
cién diligente se disefiase de tal modo que impidiera al licenciatario compe-
tir con el licenciante ',

Muy en relacion con lo anterior estard el interés del licenciante de que la
patente se explote observando determinadas normas de calidad. Al fin y al
cabo, es licito que aquel se preocupe de que el licenciatario explote la inven-
cién correctamente, sobre todo, en los casos en que su marca vaya a ir incor-
porada en los productos que el otro ponga a la venta. Sin embargo, como ocu-
rre en muchas otras estipulaciones analizadas en este trabajo, transmitente y
receptor de la tecnologia habran de ser cuidadosos a la hora de delimitar esta
obligacion, pues puede ir mds alld de lo permitido por el derecho de la compe-
tencia. En este sentido, podria ser admisible la obligacion del licenciatario de
sujetarse a las instrucciones técnicas del licenciante, atenerse a dibujos o pla-
nos, y soportar los controles correspondientes '*2.

proporcionado por el licenciante; en concreto, a si debe dejarse que el licenciatario lo explote libremente
en el futuro o si debe intentarse que renuncie a €l.

189 A la obligacion del licenciatario de explotar la patente en los términos pactados se refiere CLAVER
CAMPILLO, J. A,, (2015, p. 129).

190 Asf lo prescribe el articulo 90 LP. De no explotarse la patente, la propia norma establece un seve-
ro sistema de licencias obligatorias, que podrian llevar a que la patente se explotase sin contar con la vo-
luntad del titular. En esta misma linea, BROSETA y MARTINEZ SANZ, (2019, p. 241). Para un andlisis ex-
haustivo sobre este requerimiento, véase BOTANA AGRA, M., (1975).

191 Sobre este particular, véase MARTIN ARESTI, P., (1997, p. 202) o KoraH, V., (1996, p. 195).

192 Seglin GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, p. 536), cldusulas como esta no contravendrian el dere-
cho de la competencia en la medida en que las normas minimas de calidad exigidas sean necesarias para
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Y, al hablar de calidad, no podemos olvidarnos de sus estrechas vincula-
ciones con la seguridad, lo que lleva a plantearnos la eventual responsabilidad
del licenciante por los dafios que los productos fabricados por el licenciatario
causen a terceros . Sobre este tema, debemos incidir en que la ley de patentes
impone la responsabilidad solidaria de ambos por las indemnizaciones deriva-
das de dafios y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes
a la invencidn objeto de la patente 1.

En materia de transferencia de tecnologia, existe otra cuestién de enor-
me relevancia prictica: cuando una empresa se introduce en la dindmica de
la [+D+i, lo habitual serd que continie mejorando sus productos y procesos
para seguir siendo competitiva. Por ello, no es de extrafiar que la regla técni-
ca objeto de un contrato de licencia de patente sea mejorada con el paso del
tiempo, tanto por el transmitente como por el receptor. Si entre ambos existe
una estrecha colaboracion, serd bastante habitual que hayan pactado comu-
nicarse la experiencia adquirida y concederse derechos sobre las mejoras en
la tecnologia transferida '>. Hay que sefalar, sin embargo, que un compro-
miso de este tipo puede plantear también problemas en relacién con el dere-
cho de la competencia, por lo que convendrd ser cuidadoso en su configura-
cidn. A titulo de ejemplo, la existencia de reciprocidad serd siempre un factor
bien considerado '°.

conseguir una explotacién técnicamente correcta de la invencion. En términos similares, véase KOrRAH, V.,
(1996, p. 195) 0 FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 275). Para este autor, serian cldusulas permitidas inclu-
so las que obligaran al licenciatario a utilizar solamente la marca del licenciante o la presentacién deter-
minada por este para designar los productos.

193 El tema es abordado en Omp1 (2006, p. 67), cuando se afirma que la responsabilidad en
este campo puede conllevar importantes consecuencias de tipo financiero. En efecto, un producto
defectuoso que haya sido objeto de licencia puede causar dafios a personas o bienes, por lo que
resulta clave identificar la causa del defecto y determinar las responsabilidades que correspondan
a cada uno.

194 Asi lo prescribe el articulo 86 LP. Para VICENT CHULIA, F., (1991, p. 213), se trataria de una
norma de estricta responsabilidad, que no prejuzga quién soporta la deuda de responsabilidad. En
efecto, el licenciante que hubiera tenido que hacer frente a dicha responsabilidad podra reclamar al
licenciatario las cantidades abonadas a terceros, salvo que se hubiese pactado expresamente lo contra-
rio, el licenciante hubiese procedido de mala fe o deba ser este dltimo quien soporte en todo o en
parte la indemnizacién. La problemdtica de la responsabilidad extracontractual en las licencias la
aborda UNIDO (1996, p. 193).

195 Para CorNISH, W., (AAVYV, 1994, p. 77), la explotacion de tecnologia licenciada suele introdu-
cir mejoras y desarrollos en las ideas iniciales y en los derechos otorgados bajo la licencia. De hecho,
el licenciatario, como operador de la misma, buscard modificaciones que mejoren el atractivo y la efi-
ciencia del producto y de los medios de produccién. Este asunto es también abordado en Omp1 (2006,
p- 52) al hablar de los perfeccionamientos. En este sentido, serd fundamental identificar si nos encon-
tramos ante un «perfeccionamiento» (también llamado «versién» o «mejora») o ante una «tecnologia
nueva o propiedad industrial nueva». En efecto, de estar en el segundo supuesto podria necesitarse un
nuevo acuerdo de licencia.

1% En esta materia, véase KorRAH, V., (1996, p. 167) o FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 276).
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3.2.9 DURACION DE LA RELACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

La duracién del contrato de transferencia de tecnologia es algo que trans-
mitente y receptor deben también pactar; en especial, si se trata de un contrato
de licencia, dado su caracter duradero en el tiempo ’. El margen de maniobra
de las partes para estipular la vigencia del contrato estard en funcién de su
objeto: la licencia de patente puede durar tanto tiempo como la patente esté en
vigor (en Espafia, maximo veinte afios); en cambio, si lo que se licencia es solo
know-how, el derecho de la competencia no veria con buenos ojos exclusivida-
des superiores a diez afos. Respetando estas limitaciones, las partes pueden
pactar lo que consideren oportuno '%,

Pero el transcurso del plazo fijado en el contrato no es la tinica causa que
puede motivar la extincion de la relacién. Una licencia de patente puede extin-
guirse anticipadamente por otros motivos. Estos son muy variados y tendrian
su origen tanto en los pactos alcanzados entre las partes como en la propia
naturaleza de la relacion contractual '*. Tal seria el caso, por ejemplo, cuando
dicha extincion anticipada tuviese su causa en el incumplimiento no subsana-
do de la otra parte contratante >®°. O cuando se debiese a la aparicion de situa-
ciones sobrevenidas, que afectasen irremediablemente a la vida del contrato.
Entre otras, podriamos citar la declaracion de nulidad de la patente licenciada,
o su caducidad por impago de tasas o por renuncia del titular2°!. La nulidad de
la patente implicaria que, a pesar de haber sido concedida, no ha sido nunca
vélida. La caducidad, por el contrario, supondria la extincion de una patente
que hasta ese momento era vélida y eficaz.

197 El articulo 83.4 LP establece que, salvo pacto en contrario, la licencia se considera concedida por
toda la duracién de la patente. En el mismo sentido, CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 129).

19 Asf lo afirma KorAH, V., (1996, p. 149). A los posibles efectos anticoncurrenciales de cldusulas
sobre la duracién de la licencia se refieren asimismo GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, p. 537).

199" Sobre las causas de extincion de las licencias, en general, RONCERO SANCHEZ, A., (1999, pp. 358
y ss.). Respecto a las razones por las que puede extinguirse una licencia de patente, CORNISH, W.,
(AAVY, 1994, p. 77). El autor cita las siguientes: que la patente licenciada haya expirado, que se haya
llegado a la fecha de terminacion fijada, que el producto haya perdido su viabilidad técnica o su atractivo
comercial, que el apoyo financiero se haya mostrado insuficiente para el desarrollo y lanzamiento o que
las partes hayan terminado enfrentadas.

20 Entre los autores que han estudiado la resolucién unilateral de los contratos por incumplimiento
de la otra parte, véase FERNANDEZ GREGORACI y PANTALEON PRIETO, (2015), GONZALEZ PACAOWSKA y
GARciA PEREZ, (2015), ARDA SouTtuLLo, C., (RADP), CLEMENTE MEORO, M., (2009), ALVAREZ DE VI-
GARAY, R., (2009) 0 SANTOS MORON, M. J., (AAVYV, 2011).

201 La declaracion de nulidad de la patente, y sus consecuencias, se regulan en los articulos 102 a 104
LP. Por lo que respecta a la caducidad de la patente, su régimen juridico queda establecido en los
articulos 108 a 110 LP. Entre los autores que tratan estas circunstancias sobrevenidas, BROSETA y MARTI-
NEZ SANZ, (2019, pp. 244-245). En cuanto a las repercusiones que tendrian en la licencia, nos remitimos
a lo expuesto por MARTIN ARESTI, P, (1997, pp. 313 y ss.).
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Por tltimo, no estaria de mds que el contrato previera un sistema de
solucién de los eventuales conflictos que surgiesen entre transmitente y re-
ceptor de la regla técnica transferida 2. También en relaciones contractuales
de este tipo, es cada vez mds comtn que las partes opten por mecanismos de
cardcter arbitral 2.

202 En relacién con este tema, CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 35); en concreto, cuando
se hacen eco de las recomendaciones del Comité Rector de la AUTM, que recuerda a las universidades
licenciantes que su principal misién en el uso de los derechos de propiedad industrial es promover el de-
sarrollo tecnoldgico para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Por tanto, ante eventuales conflictos
con el licenciatario deberian buscar soluciones que beneficien a ambas partes, haciendo uso de las accio-
nes legales inicamente como ultimo recurso.

203 En Espaiia, regulado por la vigente ley de arbitraje, ya citada. A los conflictos en el contexto de
los contratos de transferencia de tecnologia hace referencia OMpI (2006, p. 74). Segtin se pone de mani-
fiesto, al negociar un acuerdo de licencia las partes deben tener presente que pueden surgir controversias
y deben prever los medios para resolverlas. Tradicionalmente, las partes pactaban resolver sus diferencias
mediante procedimientos contenciosos ante el tribunal jurisdiccional que fuese competente. Sin embargo,
cada vez es mds comun que opten por procedimientos alternativos de solucién de conflictos; entre ellos, el
arbitraje o la mediacion.
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CAPITULO IV

LA JOINT VENTURE COMO MECANISMO DE COOPERACION
ENTRE ENTIDADES INDEPENDIENTES

1. INTRODUCCION

Como hemos dicho en anteriores capitulos, la cooperacion cientifico-
tecnoldgica es una de las vias seguidas por las empresas para optimizar sus
productos o procesos. Conlleva la existencia de un consorcio, o alianza, que
acomete conjuntamente un proyecto de [+D y concierta a quién va a pertenecer
y cémo va a explotarse la tecnologia generada.

Estas estructuras colaborativas entre entidades econdmicas independien-
tes (empresas, universidades, centros de investigacion...) han ido cobrando una
mayor relevancia en las tltimas décadas, al calor de los programas ptblicos de
ayudas a la I+D+i e impulsadas por la creciente necesidad de recurrir a otros
para complementar conocimientos técnicos y compartir los elevados costes
que todo proyecto de 1+D conlleva. Sin embargo, pese a que bastantes autores
las han analizado'!, pocos se han aproximado a ellas desde una perspectiva
juridica. Y, los pocos que lo han hecho, se han limitado a estudiarlas desde el
punto de vista del derecho de la competencia®.

! Entre ellos, véanse CAsSIMAN, B., (PEE), Mora VALENTIN, E. M., (2002), BARAJAS y HUERGO,
(2006), BAYONA, GARCfA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (1999), SURROCA y SANTAMAR{A, (CEDE), MA-
JEWSKY, S. E., (2004), M10TTI y SACHWALD, (RP), BROD y SHIVAKUMAR, (CJE), HAGENDOORN, LINK y
VONORTAS (RP) 0 CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES).

2 Algunos ejemplos son GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), KoraH, V., (1986) 0 JACQUEMIN, A.,
(1987).
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También hemos apuntado que, a nuestro juicio, dichos consorcios pue-
den considerarse una modalidad de joint venture (instrumentada juridicamen-
te a través de una entidad de tipo societario o de vinculos contractuales) 3. Por
tal motivo, dedicaremos este capitulo a analizar la institucion de la joint ven-
ture *, estudiando sus elementos configuradores, su tipologia y el modo en que
se articula. En el capitulo siguiente profundizaremos en las joint venture que
se instrumentan mediante contrato, por ser las mds comunes en los supuestos
de cooperacion cientifico-tecnoldgica. Y, para terminar, en el capitulo final
reconduciremos los consorcios de [+D+i a la institucién de la joint venture
contractual, con objeto de aproximarnos a ellos desde una perspectiva juridi-
co-mercantil global.

2. DELIMITACION DEL CONCEPTO DE JOINT VENTURE

El término joint venture podria considerarse abreviatura de international
Jjoint business venture”>.

La OCDE defini6 la joint venture en 1986.Y lo hizo para referirse a su-
puestos en que las operaciones de dos 0 mds empresas se integraban parcialmen-
te, desde un punto de vista funcional, con vistas a ejecutar actividades en una o
mds de las siguientes dreas: compraventa, ingenieria y construccion, exploracion
y obtencion de recursos naturales, o investigacion y desarrollo®.

Conviene subrayar, no obstante, que, en la practica de los negocios inter-
nacionales, la expresion joint venture se utiliza en contextos muy dispares y

3 A estos dos modos de instrumentar las joint venture de I+D+i se refiere, con otras palabras, GOMEZ
MENDOZA, M., (RDM, p. 843). Segtin la autora, los acuerdos cooperativos en I+D suelen adoptar la forma
de simples contratos de colaboracién o de una empresa conjunta, que supone la creacion de una entidad
nueva. También se refieren a estos dos tipos CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 3), quienes
definen las RJV (Research Joint Venture) como organizaciones controladas conjuntamente por, al menos,
dos participantes, cuyo fin es llevar a cabo en cooperacion actividades de investigacion y desarrollo. Tras
indicar que estas estructuras de cooperacion no son nuevas, los autores inciden en que su nimero se ha
incrementado en las dltimas décadas, y su naturaleza ha ido evolucionando desde las de base societaria
(formal equity joint venture) a las puramente contractuales (non-equity agreements).

4 La joint venture ha sido estudiada por un buen nimero de autores. Entre los trabajos en castellano,
véase ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003), ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y QUINTANA, (2002),
ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999), MicHAVILA NURNEZ, A., (REEI), GUARDIOLA SACARRERA, E., (2004),
LOPEZ ZAMARRIPA, N., (2011), DE LA MADRID ANDRADE, M., (AAVYV, 2006), MIQUEL RODRIGUEZ, J.,
(1998), MAILLO GONZALEZ-ORUsS, J., (2007), MEDINA DE LEMUS, M., (2007), PARRA RODRIGUEZ, C.,
(AAVY, 2009), PAULEAU, C., (2002), TANGANELLI I BERNADES, D., (2004,) o MIQUEL RODRIGUEZ y
GARciA RODRIGUEZ (AAVY, 2014). Entre los trabajos en inglés y francés, EGaN, B. F., (2010), MANKA-
BADY, M., (2008), LiNcH, R. P, (1989), WoLF, R., (2011), BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013), LACAS-
SE, N., (RGD) o PIRONON, V., (2004).

5> Asilo afirma GUARDIOLA SACARRERA, E., (2004, p. 296).

¢ Segtin CALOGHIROU, [OANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 2).
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para denominar supuestos de lo més variado. Asi, en su acepcion mas extensa,
haria referencia a cualquier acuerdo de colaboracién entre entidades indepen-
dientes. Acotando un poco mds el concepto, designaria el acuerdo previo en-
tre las partes (conocido en la practica como joint venture agreement). Pero
también se usaria para denominar la forma de ejecucién posterior de ese
acuerdo, ya sea a través de mecanismos de cardcter contractual o empleando
algin tipo societario. Otra acepcion frecuente, aunque muy alejada del su-
puesto que nos ocupa, se referiria a la estructura utilizada para invertir en
paises receptores de inversion extranjera’.

Desde un punto de vista doctrinal, por su parte, las definiciones son nu-
merosas . De entre ellas, optamos por una lo bastante amplia para abarcar la
mayoria de situaciones que suelen acontecer en la practica mercantil cotidia-
na. Asi, seria una joint venture el acuerdo de colaboracion para realizar un
negocio comtn, en el que las partes mantienen su autonomia y comparten el
control sobre dicho negocio®.

En cuanto al origen de la figura, los autores coinciden en afirmar que la
Jjoint venture que actualmente conocemos en el mundo de los negocios interna-
cionales proviene del derecho norteamericano '°. Sin embargo, esa unanimidad
desaparece si retrocedemos en el tiempo. En efecto, algunos autores defienden
que la joint venture norteamericana procede del derecho histérico inglés de los
siglos xvi1 y xviil !, mientras que otros niegan rotundamente esa posibilidad .

7 Para MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 36), la expresion joint venture es amplisima y variada en
significados. Sobre los miiltiples significados de esta expresion, véase también Bonvicini, D., (1977).

8 Entre los autores que se han aventurado a dar una definicién de joint venture, véanse, por ejemplo,
ECHARRI, PENDAS AGUIRRE Yy QUINTANA, (2002, p. 15), ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, pp. 44-45), Bap-
TISTA Yy DURAND-BARTHEZ, (2013, pp. 9-10), PIrRONON, V., (2004, p. 255), TANGANELLI I BERNADES, D.,
(2004, p. 46) o PAULEAU, C., (2002, pp. 66-67).

° Véase MICHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 8).

10" En esta linea, PUYO ARLUCIAGA, A., (RVES, p. 113), para quien la definicién de los rasgos carac-
teristicos de dicha institucién es obra de la jurisprudencia y la doctrina norteamericana de los siglos XIX y
xX. Sobre este particular, véase también MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, pp. 93-94). Segtin el autor, fue en
1808 cuando la expresion joint venture apareci por vez primera en una sentencia de tribunales de EEUU;
en concreto, en los casos Hourquebie v. Girard y Lyles v. Styles. Pero no fue hasta 1894, en el caso Ross v.
Willet, que un tribunal pasé a considerar la joint venture como una relacién juridica con caracteristicas
propias. Sin embargo, el autor precisa que aquellas sentencias hablaban de joint adventure, o aventura con-
junta, expresion que posteriormente se simplificé para pasar a denominarse joint venture.

" Asi lo afirma ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 32). Para el autor, en el derecho societario inglés
del siglo xvII existia una figura asociativa con esta denominacién acuiiada en sus perfiles esenciales, con-
siderada apta para satisfacer la doble exigencia de integracién de recursos en vista de un fin comtn y de
preservacion de la autonomia juridica de los sujetos asociados, caracteres que han modelado el fenémeno
desde su inicio como figura social que no abandona su componente contractual. En el mismo sentido,
Bonvicing D., (1977, p. 5) o PARRA RODRIGUEZ, C., (AAVY, 2009, p. 337).

12 Serfa el caso de BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 6), para quienes la joint venture seria
una institucién desconocida en el derecho inglés, estando su origen en el derecho escocés. Es més, algunos
autores se remontan mucho mas alla en el tiempo, al considerar que es posible encontrar antecedentes ju-
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3. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA JOINT VENTURE

Vista la definicidn de joint venture que acabamos de proponer, pasamos a
analizar los elementos que deben concurrir en una relacion juridica para que
pueda calificarse como joint venture. A nuestro juicio, dichos elementos serian
los siguientes: existencia de un acuerdo de cooperacion entre dos o més enti-
dades, mantenimiento de la autonomia por parte de aquellas, realizacién de un
proyecto empresarial de interés comin, agrupacién de recursos con tal fin y
control conjunto del negocio '.

3.1 Acuerdo de cooperacion

Entendemos que la joint venture es un acuerdo de cooperacion, o alianza,
entre dos 0 més entidades mediante el que actian de manera concertada con
vistas a la consecucion de un fin comun !*, Las entidades cooperantes pueden
ser de muchos tipos. Lo més habitual es que se trate de sociedades mercantiles,
pero nada impediria que en la alianza participasen empresarios individuales o,
incluso, organismos puiblicos.

Una primera consecuencia que se extrae de esta afirmacion es que la
Jjoint venture ha de considerarse una relacion de cardcter intuitu personae; es
decir, que la personalidad de los venturer es esencial para alcanzar el acuer-
do. Y ello serd asi en un doble sentido: (1) objetivo, puesto que los medios
que aquellos se comprometen a aportar se consideran complementarios, tan-
to cuantitativa como cualitativamente; (2) subjetivo, en referencia a la com-
patibilidad que existe tanto entre los objetivos que persiguen como entre sus
culturas de empresa >

ridicos con caracteristicas similares a las formas norteamericanas de joint venture en el derecho europeo
continental; por ejemplo, en la societas romana o en la comenda medieval. Asi lo defienden, entre otros,
PAULEAU, C., (2002, p. 44) o MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 82).

13 En este punto seguimos, sobre todo, el andlisis de MicHAavILA NUREZ, A., (REEI, pp. 8-9).

14 Segin defiende PAULEAU, C., (2002, p. 63), se observa una multiplicacién de los fenémenos de
«acercamiento entre empresas», motivado por el hecho de que las dimensiones de los mercados son cada
vez mas amplias. Segun la autora, esto obligaria a las empresas a romper su aislamiento y buscar «con
quién casarse». Otros autores que se han referido a este elemento de cooperacién o concertacion son Es-
TEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 38) o MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 361).

15" Asi lo considera PIRONON, V., (2004, pp. 71 y ss.). Para la autora, dicha personalidad debe ser
entendida en un sentido econémico, no juridico. Es decir, lo importante en el caso de que las partes sean
sociedades es quién las controla, no cudl es su razén social. Ello tendria reflejo en la cldusula de salida de
la joint venture: cualquier modificacion sustancial de una de las partes haria efectiva dicha cldusula, pues-
to que la alianza crea una dependencia reciproca entre aquellas, que solo tiene sentido mientras la perso-
nalidad de las mismas no cambie.
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El caracter intuitu personae de la joint venture implica que las entidades
cooperantes estardn sometidas a una obligacion de buena fe «reforzada» res-
pecto al compromiso que se derivaria del derecho comiin. Asi, habrdn de ac-
tuar como aliadas y no como rivales, puesto que la relacién es concebida y
ejecutada de acuerdo con un interés compartido por todas '°. Esta obligacion
de buena fe estard ligada al deber de fidelidad que habran de observar los ven-
turer, tanto entre si como hacia el negocio comin ’. De hecho, tendra inciden-
cia directa en la configuracion de sus derechos y obligaciones. Sirvan de ejem-
plo los compromisos en materia de control conjunto, transparencia, no
competencia o confidencialidad. En suma, la necesaria concurrencia de los
deberes de buena fe y fidelidad, propios del caricter intuitu personae de los
acuerdos de cooperacion, hace que uno de los pilares de toda joint venture sea
la confianza mutua entre sus integrantes '%.

3.2 Mantenimiento de la autonomia de las partes

Otro rasgo distintivo fundamental de la joint venture es que las entidades
cooperantes mantienen su autonomia: independientemente del grado de cola-
boracién, cada una de ellas conservard su propia identidad. En efecto, los
venturer ponen en comun ciertos recursos para llevar a cabo el objeto de la
colaboracién, pero lo hacen manteniendo su independencia juridica y econ6-
mica en el resto de sus funciones empresariales. Asi, la unidad de decisién
que se cree afectard solo a una parte de su actividad econémica .

3.3 Proyecto empresarial de interés comiin

La cooperacion entre las organizaciones que integran la joint venture tiene
por objeto la realizaciéon de un negocio concreto; es decir, de una actividad o

16 En este sentido, PAULEAU, C., (2002, p. 214). Segin la autora, podria hablarse de algo similar al
affectio societatis, tan caracteristico en los contratos de sociedad; en concreto, se trataria del ius fraterni-
tatis o animus cooperandi.

17" Sobre este punto, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 208), para quien uno de los elementos carac-
teristicos de la joint venture es el deber de fidelidad que se exige a sus miembros.

18 Asi lo defiende PuYo ARLUCIAGA, A., (RVES, p. 120), al afirmar que es imprescindible que
exista una voluntad de colaboracién y confianza entre los socios. A esta circunstancia se refiere tam-
bién LAcASSE, N., (RGD, p. 773). Es mds, segun dice, la confianza mutua seria el substrato de toda
Jjoint venture.

19 Seglin MicHAVILA NUREZ, A., (REEIL, p. 15), esta circunstancia diferenciaria la joint venture de
las fusiones o las adquisiciones.
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proyecto empresarial especifico®® (como seria, a titulo de ejemplo, la realiza-
cién de un proyecto de I+D y la explotacion de sus resultados). Esto la convier-
te en una relacién juridica duradera en el tiempo. De hecho, lo habitual serd que
perdure mientras lo requiera el negocio que constituye su objeto ?'.

Por otro lado, ese proyecto empresarial que va realizarse por las entida-
des cooperantes mediante la joint venture sera de interés comiin a todas ellas ?.
Un interés comun que consistird en la suma de los intereses individuales de
cada uno de los venturer y no en ese interés «distinto y superior al de los so-
cios» que persiguen las sociedades mercantiles **. Es mads, cada uno de los in-
tegrantes de la joint venture tendrd un interés propio, que podrd ser igual o
diferente al de los otros cooperantes, pero que convergerd con el de ellos de
modo que se convertird en la causa del acuerdo de cooperacién?*. En todo
caso, conviene sefialar que los intereses de los venturer para embarcarse en
dicho acuerdo de cooperacion pueden ser de lo mas variado .

3.4 Agrupacion de recursos
Una de las caracteristicas mas definidoras de las joint venture es que sus

integrantes se comprometen a aportar los medios necesarios para alcanzar el
objeto perseguido por la alianza?®. Y son esas contribuciones las que les per-

2 Asi lo afirma MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 15), para quien la realizacién de esa actividad espe-
cifica es la razén de ser de la joint venture, el motivo por el que las entidades involucradas deciden cooperar.
En esta idea inciden ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y QUINTANA, (2002, p. 17), al afirmar que se trata de situa-
ciones en que los socios estan dispuestos a ceder un porcentaje de su autonomia a cambio del beneficio de
poder desarrollar un negocio o proyecto empresarial que, de forma individual, resultarfa inviable.

2l En este sentido, ESTEBAN DE LA Rosa, F, (1999, p. 110), MANKABADY, M., (2008, p. 514) o Piro-
NON, V., (2004, pp. 51-52). Esta ultima, ademds, precisa que la relacion serd duradera, pero no permanente.

22 A la existencia de un interés comun entre los venturer hacen referencia MIQUEL RODRIGUEZ, J.,
(1998, p. 177) o PirONON, V., (2004, p. 52).

23 Para un estudio mds detallado de este aspecto, véase PAULEAU, C., (2002, pp. 215 y ss.).

2 De este modo opinan MICHAVILA NURNEZ, A., (REEIL p. 16) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y
QUINTANA, (2002, p. 15). Para estos tltimos autores, mas que un interés comtin, las entidades cooperantes
persiguen una utilidad comun.

% Asi opina LACASSE, N., (RGD, p. 773), para quien es sorprendente que una misma institucién pueda
responder a objetivos tan diversos. Algunos autores han incidido en las motivaciones de indole econdmico,
como VERMEULEN, E., (2003, p. 29) o ESTEBAN DE LA Rosa, F,, (1999, p. 80). Otros, por el contrario, estiman
que dichas motivaciones pueden ser también de otra indole. Entre ellos, TANGANELLI I BERNADES, D., (2004,
p. 51), PAuLEAU, C., (2002, p. 79) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE Yy QUINTANA, (2002, pp. 18-19).

2 A este extremo se refieren, con otras palabras, BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 50), para
quienes uno de los caracteres esenciales de la joint venture es el reparto de medios y de riesgos, propio de
su naturaleza asociativa. También lo aborda ESTEBAN DE LA Rosa, F.,, (1999, p. 43), al afirmar que uno de
los rasgos centrales de la joint venture es la contribucién de cada uno de los socios al proyecto con arreglo
a sus capacidades propias. O BRODLEY, J., (HLR, p. 1523), cuando afirma que cada participante ha de
efectuar una contribucién a la empresa comuin.
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mitirdn calcular su cuota tedrica de acceso a los resultados del negocio co-
mun?’. A nuestro juicio, estariamos hablando de una agrupacién de recursos
en sentido econémico, no juridico, con lo que no conllevaria cambio alguno en
la propiedad de dichos recursos; al menos, no necesariamente 2. Asi, para pro-
ceder a la afectacion de los recursos al fin comun, cada venturer podra utilizar
cualquiera de las modalidades aceptadas en derecho (arrendamiento, licencia,
préstamo, cesion...).

Sea como fuere, las contribuciones de las entidades cooperantes variaran en
funcion del proyecto o actividad empresarial de que se trate. Asi, podrdn ser de
naturaleza muy diversa: materiales, financieras, técnicas, humanas, tecnoldgi-
cas?. Algunas implicaran obligaciones individuales de cada venturer y tendran
que ser ejecutadas por aquel a quien corresponda; otras, por el contrario, seran
comunes a dos o mas de ellos y habrdn de ejecutarse conjuntamente. Dicho esto,
en ninguln caso se considerardn contrapartida las unas de las otras, como seria el
caso en una relacion sinalagmatica, sino obligaciones interdependientes *°.

3.5 Control conjunto sobre el negocio

Existe consenso en cuanto a requerir el control conjunto sobre las funciones
econdmicas de la alianza, por parte de las entidades consorciadas, para que aquella
pueda calificarse de joint venture®'. No obstante, es preciso sefialar que ciertas apor-
taciones legislativas y doctrinales sobre el tema estdn mas pensadas para casos rela-
cionados con grupos de sociedades que con el objeto de nuestro estudio®. Y tam-

27 Segin DfAZ ZARATE, R., (AF), los beneficios o las pérdidas de la joint venture se repartirian entre
los integrantes en proporcién a su participacion en la empresa conjunta.

2 Es interesante la teorfa que sobre el particular desarrolla PAULEAU, C., (2002, p. 106). Para la
autora, existen dos maneras de entender una agrupacion de recursos: en sentido econdémico, sin que impli-
que cambios en la propiedad de los recursos que las entidades cooperantes destinan a la alianza; y en
sentido juridico, que supondria la puesta en comtn de la propiedad de dichos recursos en el seno de una
entidad separada (la empresa «comun»). Como veremos mds adelante, la autora considera que las prime-
ras son formas «no estructuradas» de joint venture. También en relacion con este tema, MEDINA DE LE-
Mus, M., (2007, p. 360), para quien la agrupacion de recursos implica contribuciones de tipo contractual,
no aportaciones en el sentido contemplado por el derecho de sociedades.

2 Sobre este particular, véase AGUILG, J. F., (RGD, p. 5816).

30 Asi lo defiende PIRONON, V., (2004, p. 246). En relacién con este asunto, DfEz-Picazo y GULLON
(2013, p. 25) consideran sinalagmadticas las relaciones que crean obligaciones reciprocas; es decir, la una
como contrapartida de la otra.

31 De este modo lo entiende PAULEAU, C., (2002, p. 147). Es mas, para algunos autores, el control
conjunto sobre el proyecto comin seria el elemento que caracterizaria la joint venture frente a la sociedad
y la distinguiria de aquella. Asi, PIRONON, V., (2004, p. 279), para quien el control conjunto es propio de la
naturaleza contractual de la joint venture, en oposicioén a una posible naturaleza societaria.

32 En este punto, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 194).
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bién que un gran nimero de contribuciones en materia de control conjunto, hechas
por la Unién Europea, estdn especificamente destinadas a casos de compatibilidad
de operaciones empresariales con el derecho de la competencia*.

Por lo que a este trabajo respecta, consideraremos que existe control conjun-
to cuando las entidades consorciadas se han de poner de acuerdo para decidir la
estrategia a seguir por la estructura creada, circunstancia que debe darse desde
una doble vertiente: (1) activa, que se manifiesta en la adopcién de decisiones de
forma consensuada; (2) pasiva, que implicaria un poder de veto®. Sin embargo,
que el control de la joint venture resida, conjuntamente, en todos los venturer, no
implica que estos vayan a ejercerlo en el dia a dia, implicindose en la gestion
cotidiana. Algunos de ellos se limitardn a hacer un seguimiento de los temas y, en
su caso, vetar aquellas medidas con las que estén en desacuerdo*. En todo caso,
ese control conjunto supone la existencia de un equilibrio de poder entre las enti-
dades involucradas *’. Una circunstancia basada en la igualdad juridica entre todas
ellas a la hora de adoptar decisiones y que se implementard a través de mecanis-
mos que obliguen al consenso permanente *,

4. TIPOLOGIA

Como hemos apuntado anteriormente, en la prictica de los negocios
internacionales la expresion joint venture se utiliza en contextos muy dispa-
res y para denominar supuestos que poco tienen que ver los unos con los

3 La Uni6n Europea ha tenido ocasién de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre el «control
conjunto». A través de reglamentos, como el destinado a supervisar las concentraciones, ya citado. Tam-
bién mediante comunicaciones, como Comisién Europea (1998), donde define el concepto de empresa en
participacion con plenas funciones. Y, por tltimo, también a través de decisiones, como BNP / Dresner
Bank (1991), Conagra / IDEA (1991) o Mitsubishi / Union Carbide (1991). Para un estudio mas detallado
del tema, PAULEAU, C., (2002, pp. 147-149).

3 Asi lo afirma, por ejemplo, MATLLO GONZALEZ-ORUS, J., (2007, p. 92). En el mismo sentido,
MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 18).

¥ En esta linea, véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 195). Sobre el particular, véase también
Bonvicing D., (1977, p. 231). Para el autor, la materializaciéon de un dominio conjunto sobre la joint
venture presupone, en concreto, la atribucion a cada asociado del poder de incidir, en modo determinante,
en el proceso de formacién de la voluntad social. Y tal poder, desde el punto de vista negativo, se traduce
en la posibilidad de bloquear las iniciativas sociales.

% Este punto de vista lo defiende, por ejemplo, MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 360), para quien
el derecho de los participantes a la gestién conjunta puede no ser ejercido en la practica y limitarse a un
veto sobre los puntos mds importantes.

3 La problemdtica del equilibrio de poder la aborda CHAMPAUD, C., (RTDCDE, pp. 1029 y ss.). Y lo
hace en el marco de sus reflexiones sobre los «contratos de unién» (o acuerdos de cooperacién), que contra-
pone a los «contratos de integracién». Los primeros conllevan un equilibrio de poder entre las partes, mien-
tras que los segundos producen relaciones de dominacién/subordinacion entre aquellas.

¥ En palabras de PIRONON, V., (2004, p. 62), los venturer «o deciden juntos o no deciden».
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otros. Como consecuencia, su tipologia es variadisima. Veamos algunos de
los principales criterios de clasificacion.

4.1 Motivacion de los venturer

Una primera clasificacion atenderd a los motivos que conducen a los ven-
turer a poner en marcha la alianza. Asi, las joint venture tendran finalidad lu-
crativa o consorcial *°.

Para ello hay que partir del principio de que los acuerdos de cooperacion,
a diferencia de las sociedades mercantiles, no siempre buscan obtener una ga-
nancia y su posterior reparto *°. De hecho, poco importaria que la alianza, como
tal, tuviese o no ganancias, siempre que los resultados finales fuesen beneficio-
sos para las entidades cooperantes en sus respectivas actividades. Y, en este
sentido, conviene recordar que las joint venture pueden reportarles numerosos
beneficios, como una disminucién de riesgos comerciales y técnicos o la obten-
cion de recursos materiales y humanos suplementarios *!.

4.2 Instrumentacion juridica

Otra manera de clasificar las joint venture seria de acuerdo con como se
instrumentan desde un punto de vista juridico. Para ello, partimos de la base
de que una cosa es la relacion de joint venture y otra el instrumento juridico a
través de la que aquella se concreta *2. En otras palabras, no hay que confundir
la naturaleza de dichas alianzas con el aspecto que adopten; es decir, con la
estructura organizativa que elijan las entidades cooperantes para implementar
su colaboracién.

Con esta premisa, podemos clasificar las joint venture en funcién de
que la cooperacidn entre los venturer se articule, o no, a través de un ente

% En este punto seguimos a PAULEAU, C., (2002, p. 79).

4 Asf lo defiende HERZFELD, E., (1989, p. 36), para quien las joint venture pueden servir tanto para
distribuir las ganancias de una actividad de interés comun entre las entidades participantes, como para disfru-
tar conjuntamente de alguna utilidad con fines consorciales, aunque no conlleve reparto de dinero.

4 Segin JACQUEMIN, A., (1987), la creacion de una joint venture permite reducir el tiempo que ha-
bria necesitado una empresa aislada para perfeccionar un producto o procedimiento y facilita la entrada en
mercados nuevos, sobre todo si estdn protegidos por importantes barreras tecnolégicas, econémicas o re-
glamentarias.

4 Tal y como afirma acertadamente PIRONON, V., (2004, p. 40), la sustancia de la relacién entre las
partes es siempre la misma, pero la vestimenta puede variar en funcién de las caracteristicas del proyecto
y del derecho aplicable.
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con personalidad juridica propia, distinta de la de aquellos. Asi, nos en-
contrariamos con una joint venture de tipo societario o de tipo meramente
contractual +.

4.3 Estructura economica

Algunos autores dividen también estas alianzas en funcién de cémo se
estructuran desde un punto de vista econémico. Aunque dicha distincidn tiene
muchas similitudes con la fundamentada en su instrumentacion juridica, mere-
ce la pena analizarla por separado.

Asi, desde una perspectiva econémica puede hablarse de formas estruc-
turadas y formas no estructuradas de joint venture*. En las primeras, existe
propiedad compartida de los recursos agrupados; es decir, los sujetos coope-
rantes agrupan los recursos materiales e inmateriales, destinados a la alianza,
en el seno de una entidad separada, transfiriendo la propiedad de los mismos a
dicha entidad (de la que cada uno de ellos detenta una cuota parte). En las se-
gundas, por el contrario, no existe propiedad compartida de los recursos agru-
pados, con lo que estos, aunque se destinen al fin consorcial, seguirdn en pro-
piedad del venturer a quien corresponda®.

4.4 Funcion

Si atendemos a la funcién econémica que persiguen las joint venture,
podria realizarse una doble clasificacion.

La primera de ellas se fundamentaria en el hecho de que la alianza asu-
miese algunos aspectos de la actividad empresarial o, por el contrario, la acti-

4 Para MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 50), la colaboracién entre las entidades involucradas pue-
de llevarse a cabo de manera meramente contractual o bien recurriendo a la creacién de una sociedad de
capital que se caracterizaria por tener fuertes componentes personalistas. En otras palabras, la distincion
entre uno y otro tipo se harfa dependiendo de si se crea o no una persona juridica. Segiin manifiesta el
autor, en la practica internacional suele distinguirse entre joint venture corporation (que implicaria la
creacion de una sociedad de capital) y unincorporated joint venture (que tendria caracter solo contractual).
En la misma linea, véase BoNvICINI, D., (1977, p. 74), FRIEDMANN y KALMANOF, (1961, pp. 17 y ss.) 0
ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 59).

4 Sobre este punto, PAULEAU, C., (2002, pp. 86 y ss.). La autora afirma que, segun los criterios de
sistematizacidn norteamericanos, las estructuradas se conocerian como equity joint venture; las no estruc-
turadas, como non equity joint venture.

4 A esta clasificacion se refieren también HARRIGAN, K., (SMJ, p. 22) 0 MENGUZZATO BOULARD,
M., (DO, p. 57).
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vidad completa*®. Asi, podria hablarse de joint venture de una sola funcidn,
que se ocuparia de alguna parcela concreta de la vida empresarial, o de joint
venture dotada de plenas funciones, que abarcaria toda la actividad propia de
una entidad econémica auténoma (en términos de financiacion, politica de
personal, compras, ventas...)*’. Ciertos autores califican las primeras como
«cooperativas» y las segundas como «concentrativas». Dicho esto, la distin-
cién es relevante, sobre todo, desde el prisma del derecho de la competencia;
es decir, del efecto que la alianza pueda tener en el mantenimiento de la libre
competencia (entre los venturer, entre estos y la propia alianza, en relacién con
terceros...) *. En efecto, que una joint venture se considere de uno u otro tipo
hard que se le aplique la normativa destinada a supervisar los acuerdos entre
agentes econémicos independientes o, por el contrario, la que persigue el con-
trol de las concentraciones parciales *.

Una segunda clasificacion, también relacionada con en la funcién econé-
mica que los venturer asignan a la alianza, tendria por objeto distinguir entre
las joint venture que se ocupan de una fase especifica del proceso productivo.
Segtn este criterio, podrian existir joint venture de aprovisionamiento de ma-
terias primas, de [+D+i, de fabricacion de bienes, de distribucién y comercia-
lizacion de productos, de prestacion de servicios... *°. Es decir, la clasificacién
se haria basandose en la etapa del proceso productivo en que la alianza desem-
peiie sus funciones. Como ocurria en el caso anterior, esta clasificacion es
también relevante a efectos del derecho de la competencia. Desde esta pers-
pectiva los efectos anticompetitivos de la joint venture dependeran de la posi-
cién que esta ocupe respecto al mercado. En otras palabras, cuanto mds cerca

4 En este sentido, entre otros, ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 57), MIQUEL RODRIGUEZ, J.,
(1998, p. 49) o MicHAVILA NUNEZ, A., (REEL p. 13).

47 Segin MENGUZZATO BOULARD, M., (DO, p. 57), la mayoria de joint venture son alianzas con
funciones globales, siendo més escasas las que se limitan a una sola funcién econémica.

4 Véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, pp 57-59), para quien los problemas fundamentales que plan-
tean las joint venture, desde un punto de vista anticoncurrencial, pueden sintetizarse en la eventual creacion
de una posicién dominante o en la posibilidad de que un acuerdo de esas caracteristicas restrinja la libre
competencia. En similares términos se manifiestan PFEFFER y NOWAK, (ATB, pp. 315 y ss.). Para estos auto-
res, cinco son los posibles efectos anticompetitivos que pueden derivarse de un acuerdo de joint venture:
disminucién de una potencial competencia entre los socios, reduccién de la competencia ya existente entre
ellos, disminucién o eliminacién de la competencia de los socios respecto a la sociedad conjunta, acuerdos
restrictivos colaterales y, en caso de adquirir una posicion dominante en el mercado, la opcién de privar a
otros competidores de la posibilidad de obtener ventajas derivadas del acuerdo.

4 Asi lo afirma PAULEAU, C., (2002, p. 95). Para una mejor comprensién del tema, véase Comisién
Europea (1998). Entre las obras de caracter general que abordan toda esta problemadtica, véase BROSETA y
MARTINEZ SANZ, (2019, pp. 187-190).

0" Para MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 49), esta clasificacién se fundamenta en el nivel o fase de
la cadena de produccién en que la joint venture realiza la integracién. Sobre este tema, véase también BAp-
TISTA Yy DURAND-BARTHEZ, (2013, pp. 22 y ss.) o MICHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 12).
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esté del mercado la funcidén econémica que los venturer le hayan atribuido,
mas perjudiciales serdn sus efectos sobre la libre competencia'.

4.5 Actividad de los venturer fuera de la alianza

Un udltimo criterio de clasificacion atenderia a los vinculos existentes
entre la respectiva actividad econdmica que los venturer realizan fuera de la
alianza y entre aquella y la propia actividad del consorcio *%. Asi, podriamos
hablar de joint venture horizontal, vertical o conglomeral. En algunos de
dichos supuestos, la incidencia potencial sobre la libre competencia serd
también notable 3.

En la joint venture horizontal, las empresas consorciadas y la alianza
operan en la misma fase del proceso productivo y en el mismo mercado de
referencia. Se podria, pues, decir que los venturer compiten entre ellos y
que también lo hacen con la joint venture creada. Asi, este tipo de alianzas
es el que mayores recelos despierta desde el punto de vista del derecho de
la competencia>*. La joint venture vertical, por su parte, tiene lugar, bien
entre una empresa y sus clientes o proveedores, bien entre empresas com-
petidoras cuando la alianza actiia en mercados ascendentes o descendentes
respecto al mercado en el que los venturer operan (como si se tratase de
una joint venture «de servicios», en beneficio de los consorciados)>*. Sin
embargo, este cardcter vertical no la exime totalmente del control de las

1 De este modo lo considera PAULEAU, C., (2002, p. 92). para quien una joint venture de 1+D o de
produccién se presumird, desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia, menos anticompe-
titiva que una joint venture de distribucién. En el mismo sentido, BriLL, J. P, (1975, p. 136).

52 Varios son los autores que han clasificado las joint venture en funcién de este criterio. Asi, por
ejemplo, TANGANELLI 1 BERNADES, D., (2004, p. 113) o ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 56). Para este
altimo, la clasificacién se fundamenta en la relacién existente entre el dmbito de las actividades que llevan
a cabo las sociedades madre y las que efectia la joint venture. Asi, en las «horizontales» la sociedad comiin
actia en la misma fase econdmica que aquellas. En las «verticales», la joint venture tiene por objeto una
fase anterior o posterior del proceso productivo (suministro de materias primas, fabricacién de algin pro-
ducto intermedio, distribucién de bienes de las sociedades madre, publicidad, transporte, investigacion y
desarrollo). Por tltimo, las joint venture de tipo «conglomerado» actiian en un ambito econémico que no es
propio de las sociedades madre (como, por ejemplo, cuando aquellas se dedican a la produccién de automé-
viles, y acuerdan entrar en el mercado de alquiler de coches a través de un consorcio).

33 Asi lo afirma, entre otros, HERZFELD, E., (1989, p. 9).

% Para PAULEAU, C., (2002, p. 93), en las joint venture de tipo horizontal las entidades participantes
siempre intentardn conciliar dos tendencias: por una parte, aprovecharse de la unién de fuerzas para reducir
costes y riesgos; por otra, limitar su grado de compromiso con la alianza a fin de conservar al maximo su li-
bertad de actuacion, lo que planteard problemas desde el prisma del derecho de la competencia.

3 De esta manera lo entiende CHAMPAUD, C., (RTDCDE, p. 1033). Otros autores que se han referi-
do a las joint venture de tipo vertical son MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 49), MicHAVILA NURNEZ, A.,
(REEL, p. 12) o el propio HERZFELD, E., (1989, p. 9).
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autoridades que tutelan la libre competencia, pues en determinadas situa-
ciones podria desplegar efectos anticoncurrenciales *¢. Por dltimo, la joint
venture serd conglomeral cuando agrupe empresas cuyas actividades no
estdn relacionadas entre si o cuando opere en mercados ajenos a aquellas.
Este tipo de joint venture no suele plantear riesgos para la libre competen-
cia, al no haber relacién de sustituibilidad entre sus productos y los de las
empresas que la integran.

5. ARTICULACION JURIDICA DE LA JOINT VENTURE

La joint venture, sea de base societaria o contractual, se articulard juridi-
camente a través de un marco convencional que plasmaré los pactos alcanza-
dos por los venturer y fijard la estructura legal concreta con que la alianza va a
instrumentarse 3. Conviene sefialar que, pese a tratarse de un marco complejo,
formado a menudo por una gran variedad de acuerdos, estos estaran interrela-
cionados y en su sustrato residird un tnico fin .

El marco convencional que regird la vida de la joint venture tendra dos
grandes pilares: acuerdo base y acuerdos de aplicacién . El primero es el do-
cumento juridico bésico de toda joint venture, donde se expondran los fines de
la colaboracion y los medios que las entidades consorciadas van a poner a dis-
posicion de aquella. Los segundos, por su parte, tendrdn caracter complementa-
rio, pues regulardn los mecanismos mediante los que el acuerdo base va a im-
plementarse ®. No obstante, creemos que a priori nada impediria que el
consorcio pudiese funcionar mediante un dnico documento, sobre todo si se
instrumenta mediante una estructura meramente contractual ¢'.

% Sirva como ejemplo la decisién de la Comision Europea en el asunto BP/Kellogg, en la que se
analizaba un compromiso de suministro exclusivo entre las dos empresas.

37 Asi lo afirma MicHAVILA NURNEZ, A., (REEL p. 22). En la misma linea, PIRONON, V., (2004,
p. 41), para quien el marco convencional contendra los compromisos de fondo asumidos por las partes y
los objetivos de la operacion, mientras que la estructura en €l elegida serd el vehiculo de instrumentacién
de la cooperacion.

% Segin PAULEAU, C., (2002, p. 225), todos los negocios formalizados, documentos firmados y
consentimientos prestados concurren a la obtencién de un tnico resultado juridico: la creacién y regula-
ci6n del funcionamiento de una alianza entre las empresas partes.

% En este sentido, por ejemplo, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, pp. 149 y ss.), quien habla de un
acuerdo preliminar y una constelacion de acuerdos complementarios. A esta dualidad tipoldgica se
refieren asimismo BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, pp. 49 y ss.) o ESTEBAN DE LA RosA, F.,
(1999, pp. 67 y ss.).

% Sobre este punto, MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 23).

' De la misma opinién es MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 361). Para el autor, desde un punto de
vista formal, la mayor parte de estas alianzas estdn constituidas por dos series de documentos: un acuerdo
de base y uno o varios textos subsidiarios, que la doctrina llama «acuerdos satélites». Sin embargo, afiade
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5.1 Acuerdo base

Como acabamos de afirmar, el acuerdo base es el documento juridico
principal de la joint venture, el que enunciaré los fines de la cooperacion, sus
reglas de funcionamiento y los medios que las entidades involucradas van a
poner a disposicion de la alianza %. Es tal la relevancia de este documento, que
algunos autores no dudan en denominarlo, de manera genérica, «contrato de
Joint venture» 5. Es mds, en los supuestos en que el consorcio se instrumenta
mediante una estructura meramente contractual, nada impide que este acuerdo
sea lo suficientemente extenso y detallado como para regular todos los dere-
chos y obligaciones que para los venturer se derivaran de su participacion en
el proyecto comdn %,

El acuerdo base, o contrato de joint venture, no se encuentra tipificado en
nuestro derecho %. Ello hace que la figura deba encuadrarse dentro de la cate-
goria de contratos atipicos %, que se regiran por la autonomia de la voluntad de

el autor, ello no debe entenderse en términos absolutos porque habrian de excluirse las non corporated
Jjoint venture, que pueden funcionar sobre la base de un tinico documento.

2 Para PAULEAU, C., (2002, p. 116), ese acuerdo tendria por objetivo el establecimiento de una
unidad estratégica entre empresas que siguen siendo juridicamente auténomas y econémicamente inde-
pendientes en todos los mercados en los cuales eran activas. El autor afiade que, como unidad estratégica,
regulard el comportamiento futuro de las empresas participantes en el mercado, creando entre aquellas una
comunidad de fin. En el mismo sentido, ASTOLFI, A., (1986, p. 53). Algunos autores utilizan otras deno-
minaciones. Entre ellos, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 149), quien lo llama «acuerdo preliminar»,
quizds por considerarlo un contrato previo a la creacién de la joint venture de base societaria, supuesto
sobre el que versa su trabajo.

8 Asi, por ejemplo, ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, pp. 67 y ss.), quien lo considera la pieza
juridica central en que se modela el marco general de la relacién global de cooperacién establecida
entre los participantes. En la misma linea, PIRONON, V., (2004, p. 47), para quien seria «el cuerpo y el
alma de la operacion».

% De hecho, como mds adelante veremos, este supuesto serd en el que nos basaremos para ana-
lizar la joint venture contractual de I+D+i como instrumento de cooperacion cientifica, tecnoldgica e
industrial.

% Segin MICHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 23), se trata de un contrato original, que no encaja
en ninguna categoria conocida en los derechos nacionales. La doctrina, en general, coincide con di-
cha apreciacién. MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 73) habla del cardcter universalmente atipico de
los acuerdos de joint venture. En el mismo sentido, PAULEAU, C., (2002, p. 209), para quien la joint
venture se caracteriza, desde el punto de vista juridico, por una especifica atipicidad. O ESTEBAN DE
LA Rosa, F.,, (1999, p.38), quien defiende que estamos ante un supuesto de la realidad del comercio
internacional solo identificable desde una perspectiva econémica. Incluso algunas obras de derecho
mercantil general reconocen la atipicidad de la joint venture. Sirva de ejemplo VICENT CHULIA, F.,
(2010, p. 1283).

% Como hemos mencionado anteriormente, a los contratos atipicos se refieren DiEz-Picazo y Gu-
LLON, (2013, p. 27). Para los autores, los contratos tipicos son los que poseen regulacion legal, mientras
que los atipicos carecen de ella. Entre las monografias sobre el este tema, CARDOZO ROA y PARAFAN,
(2019), ARRUBLA PAUCAR, J. A., (2015), CHULIA VICENT y BELTRAN ALANDETE, (1999). Como ejemplos
de jurisprudencia, STS 29 diciembre 1987 (supletoriedad del CC), o SSTS 19 mayo 1982, 9 diciembre 1988
y 6 octubre 2006 (supletoriedad de contratos mds afines).

158



LA JOINT VENTURE COMO MECANISMO DE COOPERACION ENTRE ENTIDADES...

las partes contratantes siempre que no infrinjan las disposiciones de caricter
imperativo que les sean de aplicacién .

Eso si, su cardcter atipico hace que convenga reconducirlo a conceptos
conocidos por la doctrina o regulados por nuestra legislacion positiva ®®. En pri-
mer lugar, creemos que se trata de un contrato consensual, puesto que es muy
flexible y no requiere forma alguna para su perfeccionamiento®. Ademas, ten-
dria carécter plurilateral, pues el beneficio obtenido por los venturer no proviene
de un intercambio de prestaciones, sino de una colaboracién organizada™. En
particular, estariamos ante un supuesto de contrato de colaboracidn, a través del
que los consorciados persiguen realizar un proyecto de interés comun a todos
ellos”!. Un interés comun que, como ya hemos afirmado anteriormente, consis-
tird en la suma de los intereses individuales de cada uno de los venturer y no en
el interés distinto y superior al de los socios que persiguen las sociedades mer-
cantiles 2. Es mas, cada uno de los integrantes de la joint venture tendra un inte-
rés propio, que podra ser igual o diferente al de las otras entidades cooperantes,
pero que convergerd con el de todas, de modo que se convertird en la causa del

7 Asi lo dice el articulo 1255 CC. Entre los autores que han tratado la autonomia de la voluntad de
las partes a la hora de regular sus derechos y obligaciones, SOrRO RUSSELL, O., (2016), Diez-Picazo, L.,
(TRD) o HERNANDEZ FRAGA, K., (RJIIE). Como ejemplo jurisprudencial, véase STS 22 diciembre 2000
(limite a la autonomia de la voluntad de las partes).

% Sobre la utilidad de reconducir los contratos atipicos a conceptos conocidos, véase FERNANDEZ
DE CORDOBA, S., (1996, p. 352). Para la autora, la tipificacién desempefia una doble funcion: (1) integra-
dora, interpretando el contrato de acuerdo con su causa o finalidad social; y (2) supletoria, completando
las lagunas del clausulado del contrato. Asi, prosigue la autora, conviene reconducir el contrato atipico a
los tipos legales existentes para encontrar los principios normativos que deben aplicarse para interpretar la
voluntad de las partes, y para fijar limites a la autonomia privada contenidos en las normas imperativas
aplicables por analogia.

% Asi lo defiende MICHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 24), para quien se trata de un documento muy
poco formal. Sobre este particular, recordemos que, en general, los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento. No obstante, algunos de ellos, para su validez o eficacia plena necesitan de una forma
especial. Serfan «contratos formales», en contraposicion a los «contratos consensuales». En este sentido,
por ejemplo, DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 197).

70" Segin afirman DfEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 24), el «contrato bilateral» es un instrumento
de conciliacién de los intereses contrapuestos de las partes y, por ello, no sirve enteramente para calificar
situaciones en que dos o mds partes se conciertan para alcanzar fines comunes, aportando al efecto los
bienes y trabajos necesarios. De ahi que, entre los autores, se hable de «contrato plurilateral» como cate-
goria diferenciada. En este sentido, por ejemplo, LLOVERAS DE REsSK, M., (AAVYV, 1992, p. 154), cuando
afirma que la joint venture pertenece a la categoria de contratos plurilaterales.

"I Recordemos que para VICENT CHULIA, F,, (2010, p. 1281) los contratos de colaboraci6n, general-
mente plurilaterales, se caracterizan por la comunidad de fin entre las partes. Segtn el autor, estos contratos
instrumentan la asociacion entre dos o mas sujetos con fines empresariales o profesionales, sin constituir un
fondo comiin con sus aportaciones que permita calificarlos como contrato de sociedad. Sobre este mismo
tema, véase CHAMPAUD, C., (RTDCDE, p. 1029), quien los denomina «contratos de unién» o «acuerdos de
cooperacion». Para el autor, los «contratos de unién» se corresponden con relaciones de alianza entre empre-
sas, respetando (a diferencia de los «contratos de integracién») la independencia econdmica de las partes; al
menos, en los mercados en los cuales siguen activas fuera del &mbito contractual.

72 Para un estudio mds detallado de este aspecto, véase PAULEAU, C., (2002, p. 215).
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acuerdo de colaboracion”. Asimismo, seria un contrato susceptible de generar
una variada gama de obligaciones (dar, hacer y/o no hacer’). En cuanto a las
obligaciones de hacer, algunas podrian conllevar un compromiso de medios o de
diligencia. Serd asi cuando los venturer no se obliguen a alcanzar un resultado
especifico, sino a asignar medios humanos y materiales para llevar a cabo una
serie de tareas pactadas entre ellos 7°. Esta consideracién, como compromiso de
medios y no de resultado, sera clave a la hora de pactar algunos de los derechos,
obligaciones y responsabilidades de las entidades que integren la alianza. Para
concluir, podriamos afirmar que estamos ante un contrato duradero en el tiem-
po’®y con un marcado caracter intuitus personae’’.

5.2 Acuerdos de aplicacion

Consideramos acuerdos de aplicacién del acuerdo base, tanto si son con-
tempordneos como posteriores a este ultimo, los que completen o definan los
derechos y obligaciones de los venturer en relacion al proyecto comun 78, Como
hemos reiterado en un par de ocasiones, nada impediria que la joint venture
pudiese funcionar sin necesidad de dichos acuerdos de aplicacién (es decir, con
la mera existencia del acuerdo base); en particular, en los casos en que la alian-
za se instrumenta solo mediante vinculos contractuales 7.

73 De este modo opinan MICHAVILA NUNEZ, A., (REEIL p. 16) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y
QUINTANA, (2002, p. 15).

7 Como hemos apuntado anteriormente, VICENT CHULIA, F., (2010, p. 1291) considera que, junto a
los contratos de dar (mercancias, bienes inmateriales, dinero...), hay una amplia categoria de contratos de
hacer. Sobre estos dltimos, véase LEDESMA MARTINEZ, J., (1999).

> Sobre la diferencia entre contratos de medios y de resultado, véase DiEz-PicAzo y GULLON,
(2013, p. 129). Segtin los autores, en relacién con la obligacién de realizar una prestacion de hacer pueden
distinguirse dos tipos diferentes, segtin que lo comprometido por el deudor sea una pura actividad o con-
lleve ademads la obtencion de un determinado resultado. En el primer caso, se habla de obligacién de me-
dios; en el segundo, de resultado. En aquella, el deudor cumple desplegando diligentemente la actividad,
aunque no consiga el resultado esperado. En cambio, en la segunda, solo hay cumplimiento si el resultado
se alcanza. Entre los autores espafioles que han analizado estas diferencias JORDANO FraGA, F., (ADC) o
LoBato GOMEZ, J., (ADC).

6 En contraposicién a los contratos de tracto dnico. De hecho, lo usual serd que la relacién de joint
venture perdure mientras lo requiera el negocio comun que constituye su objeto. En este sentido, ESTEBAN
DE LA Rosa, F, (1999, p. 110), MANKABADY, M., (2008, p. 514) o PIRONON, V., (2004, pp. 51-52).

77 Es decir, que la personalidad de los venturer seréd esencial para alcanzar el acuerdo. Y ello en un
doble sentido: (1) objetivo, pues los medios que se comprometen a aportar son complementarios, tanto cuan-
titativa como cualitativamente; y (2) subjetivo, en referencia a la compatibilidad que existe tanto entre los
objetivos que persiguen como entre sus culturas de empresa. Asi lo considera PIRONON, V., (2004, pp. 71 y
ss.), para quien esa personalidad debe ser entendida en un sentido econémico, no juridico.

8 Asi lo afirma, denominédndolos «contratos satélites», MICHAVILA NUNEZ, A., (REEI, p. 24).

" De la misma opinién es, por ejemplo, MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 361).
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El elemento subjetivo de estos acuerdos tendera a ser bastante homogé-
neo: por un lado, la joint venture; por otro, alguna de las entidades participan-
tes en el proyecto comtn ¥,

Su contenido, por el contrario, serd de lo mas variado, ya que dichos
acuerdos tienen por objetivo que los venturer pongan a disposicion de la alian-
za los medios acordados en el contrato base (personal, materias primas, equi-
pamiento, tecnologia...). Y ello podrd implementarse mediante diferentes ti-
pos de contratos, tanto tipicos como atipicos 8!.

5.3 Relacion entre acuerdo base y acuerdos de aplicacion

Uno de los problemas que plantea el que la joint venture se pueda articu-
lar mediante un marco convencional tan complejo, es la relacion existente en-
tre el acuerdo base y los acuerdos de aplicacion®. Sobre este particular, la
doctrina no es uniforme.

Para algunos autores, estos acuerdos de aplicacion no pueden conside-
rarse unidades independientes desde un punto de vista juridico. En efecto,
aunque la joint venture esté articulada a través de una pluralidad de acuer-
dos, nos encontrariamos ante un dnico negocio, con lo que solo desde una
perspectiva global podria apreciarse el equilibrio de la operacion . Pero,
segun otros, tampoco cabria considerarlos como parte de un tinico contrato,

8 Segtin ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 81), la caracterizacién de los contratos satélites no
viene dada por su contenido negocial, que puede ser muy diverso, sino por su elemento subjetivo. Como
afiade el autor, frente a los «contratos satélites» (entre la alianza y los venturer) se situarian los «contratos
de tercero» (entre la alianza y terceros).

81 Asi lo entiende, por ejemplo, MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 391), para quien los acuerdos sa-
télites tienen por objeto precisar como los participantes suministran a la joint venture los medios de fun-
cionamiento. El autor estima que dichos medios pueden revestir miltiples formas: puesta a disposicién de
personal, arrendamiento de material o de locales, financiacidn, transferencia de tecnologia, aprovisiona-
miento de materias primas o componentes, distribucion... En similares términos, ESTEBAN DE LA Rosa, F.,
(1999, p. 81), para quien el contenido de estos contratos satélites puede responder al esquema de los mds
variados tipos de negocios, tipicos y atipicos, siendo frecuentes los contratos de préstamo, de licencia de
patentes y marcas, de transmisién de know how, de suministro de materias primas o productos interme-
dios, de compra de la produccioén de la joint venture o de distribucion de sus productos, de arrendamiento
de inmuebles o terrenos, de asesoramiento...

82 Para MicHAVILA NURNEZ, A., (REEI p. 25), se trataria de uno de los temas mds complejos
en la materia.

8 En este sentido, véase PIRONON, V., (2004, p. 128) o MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 383). Para
este ultimo, la joint venture se articula en torno a un objeto, un negocio unico atn en el caso de que sean
necesarios varios documentos contractuales para tratarlo. Asi, prosigue el autor, la voluntad de las partes
no puede apreciarse mas que desde el conjunto del ensamblaje; y uno de los acuerdos satélites, en su con-
dicién aislada, puede presentar un desequilibrio a favor de una de las partes que solo se explica con con-
trapartidas en las otras.
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recogido en varios documentos, puesto que cada uno de ellos mantendria
cierta autonomia juridica 8.

Ante la falta de consenso doctrinal, lo que parece fuera de toda duda es
la existencia de estrechos vinculos entre el acuerdo base y los acuerdos de
aplicacion ®. Podria darse el caso, incluso, de que dichos acuerdos de aplica-
cion ejerciesen una influencia reciproca entre si®. En suma, nos encontraria-
mos con una serie de acuerdos articulados en torno a una causa tnica, que
conformarian un sistema juridico complejo pero unitario®” en cuya cuispide
estaria el acuerdo base .

8 Asf lo defiende, por ejemplo, ESTEBAN DE LA RosA, F., (1999, p 140). Para el autor, a pesar de la
estrecha complementariedad del entramado negocial formado por el acuerdo base y los contratos satélites,
ha de excluirse la existencia de un tnico contrato, toda vez que el andlisis juridico revela una pluralidad de
relaciones juridicas independientes que, consecuentemente, han de recibir una consideracion conflictual
separada. Sin embargo, esta opinién no es compartida por REYMOND, C., (1988, p. 392). Segtin este tlti-
mo, no puede considerarse que haya un conjunto de contratos individuales, sino un tinico gran contrato; a
lo sumo, un grupo de contratos vinculados entre ellos por un nexo de reciprocidad que no es tinicamente
econdmico, sino también juridico.

85 Esta afirmacion la explica en detalle PIRONON, V., (2004, pp. 129 y ss.). En primer lugar, opina la
autora, existe una dependencia de los contratos de aplicacion respecto del contrato base, que se deriva no
solo de los términos mismos del contrato de que se trate (en sus preambulos, clausulado, anexos...), sino
de la economia general de la operacién; es decir, del equilibrio econdmico que preside el conjunto en
atencién a una identidad de causa. Ademas, prosigue la autora, habria que afiadir la influencia que los
contratos satélites pueden ejercer sobre el contrato base; una influencia que puede manifestarse, por ejem-
plo, al haberse condicionado la eficacia de dicho contrato a la conclusion de un contrato de aplicacion,
bien como condicién suspensiva o resolutoria.

86 Asi, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEIL, p. 25). Para la autora, seria el caso cuando, por ejemplo, la
obligacion asumida en un contrato fuese la contrapartida de la obligacion prevista en otro.

87 Segiin opina PAULEAU, C., (2002, p. 210). Otros autores se refieren a esta misma idea utilizando otros
términos. Asi, MEDINA DE LEMus, M., (2007, p. 380) lo llama «sistema jerarquizado de contratos». O PIRO-
NON, V., (2004, p. 43), para quien se tratarfa de un «complejo de contratos interdependientes».

8 Para ESTEBAN DE LA Rosa, F,, (1999, pp. 68-70), el acuerdo de base constituye normalmente el
origen de la operacion y en €l se contiene, de forma concentrada, la planificacién completa del proyecto
cooperativo a desarrollar por los participantes en la joint venture. La peculiaridad de este contrato, prosi-
gue el autor, reside fundamentalmente en la misién que despliega: una «funcién directiva» de la operacion,
que le otorga rango superior a la del resto de los elementos juridicos que conforman la relacién de joint
venture, de especial trascendencia en el plano hermenéutico, asi como en caso de divergencias de conteni-
do entre unos y otros componentes.
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CAPITULO V
LA JOINT VENTURE INSTRUMENTADA POR CONTRATO

1. INTRODUCCION

Como hemos avanzado en el capitulo anterior, los venturer han de deci-
dir la forma juridica mediante la cual van a articular su cooperacién. Es ne-
cesario recordar que la forma utilizada no serd un fin en si misma, sino sola-
mente un medio para llevar a cabo el proyecto empresarial de interés comun !.
Asi, una cosa es la relacién de joint venture y otra el instrumento juridico a
través del que esta se concreta. En otras palabras, no hay que confundir la
naturaleza de dichas alianzas con el aspecto que adopten; es decir, con la
estructura organizativa que elijan las entidades cooperantes para implemen-
tar su colaboracion.

De entrada, los venturer habran de acordar si van a compartir la propiedad de
los recursos que ponen a disposicion de la alianza, o si dichos recursos van a perma-
necer en sus respectivos patrimonios . En el primer caso, las entidades cooperantes
podran elegir entre utilizar una forma legal con personalidad juridica propia® o al-

I De este modo lo entienden LACASSE, N., (RGD, p. 774) o PIRONON, V., (2004, p. 40). Para este
altimo, la sustancia de la relacion entre las partes es siempre la misma, pero la vestimenta utilizada puede
variar en funcién de las caracteristicas del proyecto y del derecho aplicable.

2 Seguin PAULEAU, C., (2002, pp. 86 y ss.), estarfamos hablando de joint venture estructuradas o no
estructuradas. Como afiade la autora, segtn los criterios de sistematizacion norteamericanos, las estructu-
radas se conocerian como equity joint venture; las no estructuradas, como non equity joint venture. A esta
clasificacion se refieren también HARRIGAN, K., (SMJ, p. 22) o MENGUZZATO BOULARD, M., (DO, p. 57).

3 En este tema nos remitimos a MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998). La obra hace un profundo y minu-
cioso andlisis de las joint venture que se instrumentan mediante estructuras legales con personalidad juri-
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guna que no la tenga*. En el segundo caso, podran optar por diferentes instrumentos
que carecen de personalidad juridica®, e incluso llegar a plantearse soluciones de
caracter puramente contractual °.

Ya hemos expuesto en pdginas anteriores que los consorcios encamina-
dos a ejecutar en comtn un proyecto de I+D, y a concertar la explotacién de
sus resultados, se suelen articular mediante vinculos contractuales’. Por este
motivo, dedicaremos el presente capitulo a analizar en profundidad las joint
venture que se instrumentan solo a través de contrato. Y, en la medida de lo
posible, sin perder de vista que muchos de los citados consorcios hoy en dia
tienen cardcter transnacional, pues involucran organizaciones procedentes de
distintos paises europeos que aspiran a beneficiarse de los fondos de la UE
para actividades conjuntas de I+D+i.

2. EL CONTRATO DE JOINT VENTURE

Segun la doctrina mayoritaria, se considera joint venture contractual la
que no adopta ninguna forma juridica de tipo societario que esté regulada por

dica propia; en particular, de las que tienen caricter societario (es decir, las que se caracterizan por la
creacion de una nueva sociedad de capital para instrumentar la colaboracion).

4 A estas formas estructuradas, pero carentes de personalidad juridica, hace referencia MICHAVILA
NUREZ, A., (REEL p. 29). Segtin la autora, los derechos anglosajones y germénicos prevén férmulas juri-
dicas en las que existe un patrimonio diferenciado (lo que coincide con la joint venture estructurada), pero
que no cuentan con personalidad juridica. Entre ellas, la ordinary partnership y la limited partnership
inglesas, la partnership y la limited liability company norteamericanas, la société en nom collectif suiza o
la Kommanditgesellschaft alemana. Para un estudio detallado de dichas férmulas juridicas, véase LAcAs-
SE, N., (RGD, pp. 775 y ss.), PAULEAU, C., (2002, pp. 134 y ss.), MANKABADY, M., (2008), PIRONON, V.,
(2004, pp. 223 y ss.) o Egan, B. F, (2010, pp. 1 y ss.).

> A las formas no estructuradas, sin personalidad juridica, hace también referencia MICHAVILA
NUREZ, A., (REEI, p. 32). Para la autora, los instrumentos juridicos sin personalidad juridica més usados
en derecho espaiol para plasmar una joint venture serian las cuentas en participacion y la unién temporal
de empresas. A ellos se refieren también MANKABADY, M., (2008, pp. 445 y ss.), ECHARRI, PENDAS AGUI-
RRE Y QUINTANA, (2002, pp. 85y ss.) o PAULEAU, C., (2002, pp. 124 y ss.). En derecho extranjero, Micha-
vila habla de la société en participation y el groupement momentané d’entreprises franceses, la associa-
zione in partecipazione y la associazione temporanea di imprese italianas, o la Stille Gesellschaft y la
Unterbeteiligung alemanas. Estos instrumentos juridicos son también mencionados por PIRONON, V.,
(2004, pp. 223 y ss.) 0 LAcASSE, N., (RGD, pp. 775 y ss.).

® Ya hemos indicado que, para MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 50), la colaboracién entre las
entidades involucradas puede efectuarse de manera meramente contractual o bien recurriendo a crear
una sociedad de capital que se caracterizaria por tener fuertes componentes personalistas. En parecidos
términos, véanse BoNVICINI, D., (1977, p. 74), FRIEDMANN y KALMANOF, (1961, pp. 17 y ss.) o ESTE-
BAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 59).

7 Asfi lo afirman, por ejemplo, CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 3) 0 GOMEZ
MENDOZA, M., (RDM, p. 844). Para esta ultima, en los acuerdos de I+D suelen preferirse formas
de cooperaciéon que no impliquen crear sociedades por acciones; es decir, formas contractuales
flexibles.
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un derecho nacional ®. En tales supuestos, entendemos que la alianza se articu-
larfa solo mediante los pactos alcanzados entre los venturer a través del acuer-
do base y los acuerdos de aplicacion. Sin embargo, ya hemos explicado que
nada impide que el citado acuerdo base sea lo bastante extenso y detallado
como para regular todos los derechos y obligaciones que para las entidades
cooperantes se derivardn de su participacion en el proyecto de interés comin®.
Es mas, consideramos que, de ser asi, el acuerdo base puede perfectamente
denominarse «contrato de joint venture» ', pues serd el inico documento que
regule los objetivos de la cooperaciéon y los medios que las entidades consor-
ciadas van a poner a disposicion de la alianza.

En cualquier caso, la ausencia de un molde societario al que someterse
permitird que los venturer gocen de un amplio margen de libertad y flexibi-
lidad para pactar los términos de su alianza''. De hecho, el caracter pura-
mente contractual les permitird, de acuerdo con al principio de autonomia de
la voluntad de las partes, organizar la relacién de la manera que mas conven-
ga a sus intereses '%.

Sin embargo, conviene recordar que el amplio margen de maniobra de que
gozan las entidades cooperantes estard limitado por las disposiciones de obliga-
do cumplimiento que les sean de aplicacion. Nos referimos tanto a las normas
imperativas derivadas del ordenamiento juridico aplicable al contrato, como a
las provenientes de otro que les obligue por mandato del derecho internacional
privado . Entre estas ultimas tienen particular importancia las relativas a la

8 A ella se refieren, entre otros, LACASSE, N., (RGD, pp. 775 y ss.), EGaN, B. F,, (2010, pp. 1 y ss.),
MANKABADY, M., (2008, pp. 201 y ss.), PIRONON, V., (2004, pp. 231 y ss.), WOLF, R., (2011, pp. 13-15),
LincH, R. P, (1989, pp. 119-120) o ESTEBAN DE LA Rosa, E., (1999, p. 60). Para este tltimo, la joint
venture contractual estard dirigida, por regla general, a la ejecucién de un proyecto puntual limitado en el
tiempo, donde la cooperacidn se agota en relaciones puramente contractuales.

° De la misma opinién es MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 361). Para el autor, desde un punto de
vista formal, la mayor parte de esas alianzas estdn constituidas por dos series de documentos: un acuerdo
base y uno o varios textos subsidiarios. Sin embargo, segtin prosigue el autor, ello no debe entenderse en
términos absolutos porque habrian de excluirse las non corporated joint venture (caso que nos ocupa), que
pueden funcionar sobre la base de un tinico documento.

10" Siguiendo la terminologia de ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 67). De hecho, el autor usa in-
distintamente en su trabajo las denominaciones «contrato base» y «contrato de joint venture».

" Asi, LOPEZ ZAMARRIPA, N., (2011, p. 9), para quien una de las principales motivaciones para re-
currir a la modalidad contractual es evitar la rigidez de las figuras tipicas tradicionales.

12 Asfi lo afirma MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 54). En la misma linea, MANKABADY, M., (2008,
pp- 210 y ss.), para quien la ausencia de una férmula societaria de referencia obligard a los venturer a esta-
blecer con gran precision los detalles de su colaboracién. Entre los autores que han tratado la autonomia de
la voluntad de las partes a la hora de regular sus derechos y obligaciones, véanse SOroO RUSSELL, O., (2016),
DiEz-Picazo, L., (TRD) o HERNANDEZ FrAGA, K., (RJIIE). Como ejemplo de jurisprudencia en la materia,
véase STS 22 diciembre 2000 (1imite a la autonomia de la voluntad de las partes contratantes).

13 En este mismo sentido, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 52). Segtin la autora, las normas impe-
rativas contenidas en los ordenamientos nacionales marcan los limites dentro de los que puede desarrollar-
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defensa de la libre competencia, como bien ha sefialado la OCDE . De este
modo, las joint venture con envergadura suficiente como para restringir la com-
petencia en un mercado determinado, tendran que someterse a las normas im-
perativas sobre defensa de la competencia del lugar en el que operen, con inde-
pendencia del derecho aplicable al contrato que las vincule.

Como hemos manifestado en anteriores capitulos, el derecho de la com-
petencia prohibe las conductas anticoncurrenciales y, en particular, los acuer-
dos entre agentes econdmicos que impidan, restrinjan o falseen la libre com-
petencia. Sin embargo, ya hemos dicho que nuestro derecho de la competencia
no persigue la existencia de una competencia perfecta, puesto que permite
determinados acuerdos que, siendo restrictivos de la libre competencia, resul-
tan beneficiosos para lograr otros objetivos a los que el ordenamiento juridico
otorga mayor importancia '>. Tal serfa el caso de los acuerdos que faciliten la
produccioén o distribucién de bienes o servicios, o los que fomenten el progre-
so técnico o econémico. Dichos acuerdos, pese a restringir la libre competen-
cia, no infringirian el derecho de la competencia '¢ y, por consiguiente, estarian
permitidos. Esto hace que la compatibilidad con las normas que tutelan las

se la imaginacién de las partes a la hora de alcanzar sus acuerdos; tanto las del derecho aplicable al con-
trato, que operan como limite a la autonomia material, como las internacionalmente imperativas
procedentes de un ordenamiento juridico distinto, que limitan la autonomia conflictual. Segtin afirma
LOPEZ ZAMARRIPA, N., (2011, p. 6), estas dltimas son normas de aplicacién inmediata, de orden piiblico
para el derecho internacional privado, que impiden la aplicacién del derecho extranjero o la disposicién
voluntaria de particulares sobre las mismas. Un ejemplo serfan las llamadas «leyes de policia», reguladas
en articulo 9 del «Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales (Roma I)», DOUE L/177, 2008, a las que se refiere LEIBLE, S., (CDT, pp. 228
y ss.) 0 CALVO CARAVACA, A. L., (CDT, pp. 61 y ss.).

14 Segiin la OCDE (2000), las joint venture muestran un amplio espectro en términos de ratio
coste-beneficio, donde los costes hacen referencia a efectos anticompetitivos y los beneficios a efectos
procompetitivos. Algunas tienen pocos o ningtin efecto anticompetitivo, al tiempo que presentan bene-
ficios en términos de eficiencia (como serian las que llevan a cabo un proyecto comtn que los partici-
pantes no podrian desempefiar por separado y, ademads, no restringen la competencia entre ellos).
Otras, por el contrario, conllevan riesgos sustanciales para la libre competencia sin ofrecer, a cambio,
beneficios reales.

15" Asf lo defienden ABELLAN, OLESTI Y VILA, (2011). Refiriéndose al derecho de la competencia
de la Unién Europea, sefialan que los objetivos de la politica de la competencia no parten de la libre
competencia considerada como un fin en si misma, sino como medio para impulsar la integracion del
mercado en un mercado dnico. Asf pues, no serfa necesario que el derecho de la competencia garantiza-
ra una competencia perfecta o absoluta. Bastaria con que permitiera la existencia de una competencia
suficientemente eficaz.

16 Una muestra de ello es el tercer pdrrafo del art. 101 TFUE (antiguo art. 85 TCE), que establece la
posibilidad de que ciertos acuerdos prohibidos por su parrafo primero (y por tanto restrictivos de la compe-
tencia) sean autorizados. El propio articulo determina las condiciones para que un acuerdo de esas caracte-
risticas esté permitido: que contribuya a mejorar la produccion o la distribucién de los productos o a pro-
mover el progreso técnico o econdémico, siempre que reserve a los usuarios una parte equitativa del beneficio
que resulte de su puesta en practica; ademads, no deberd eliminar totalmente la competencia, ni imponer
restricciones que vayan mds alld de lo indispensable para alcanzar los objetivos citados anteriormente. So-
bre este tema, véase, entre otros, FERNANDEZ LERGA, C., (1994, p. 153).
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conductas anticoncurrenciales deba ser analizada en cada contrato de joint
venture, caso por caso !’.

En otro orden de cosas, ya hemos sefialado que el contrato de joint ven-
ture no estd tipificado en nuestro derecho 8. Y esta atipicidad hace que conven-
ga reconducirlo a conceptos conocidos por la doctrina o regulados por nuestra
legislacion positiva. Asi, recordar que se trata de un contrato consensual, ya
que es muy flexible y no requiere forma alguna para su perfeccionamiento .
Ademas, tendra caracter plurilateral ?°, pues el beneficio que obtienen las enti-
dades consorciadas no proviene de un intercambio de prestaciones, sino de una
cooperacion organizada. De hecho, entendemos que sera un contrato de cola-
boracidn, a través del cual los venturer buscan realizar un proyecto de interés
comun a todos ellos?!. Por otro lado, recordar también que se tratard de un
contrato susceptible de imponer a un tiempo obligaciones de dar, de hacer y/o
de no hacer (insistiendo en que, en lo relativo a las obligaciones de hacer, las
habra que conlleven un compromiso de medios, no de resultado). Por tltimo,
tener presente que nos encontramos ante un contrato duradero en el tiempo >
y con un acentuado caracter infuitus personae *.

17 Por lo que respecta a la incidencia del derecho de la competencia en las joint venture, véanse, por
ejemplo, MAILLO GONZALEZ-ORUs, J., (2007), PIRONON, V., (2004, pp. 421 y ss.), ESTEBAN DE LA
Rosa, E., (1999, pp. 45-48) o MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, pp. 62-73).

18 Seglin MICHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 23), se trata de un contrato original, que no encaja en
ninguna categoria conocida en los derechos nacionales. La doctrina, en general, coincide con dicha apre-
ciacién. MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 73) habla del caricter universalmente atipico de los acuerdos
de joint venture. En el mismo sentido, PAULEAU, C., (2002, p. 209), para quien la joint venture se caracte-
riza, desde el punto de vista juridico, por una especifica atipicidad. O ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999,
p-38), quien defiende que estamos ante un supuesto de la realidad del comercio internacional solo identi-
ficable desde una perspectiva econémica. Incluso algunas obras de derecho mercantil general reconocen
la atipicidad de la joint venture. Sirva de ejemplo VICENT CHULIA, E,, (2010, p. 1283).

19 Asi lo afirma MicHAVILA NUREZ, A., (REE], p. 24), para quien se trata de un documento muy
poco formal.

20 En este sentido, por ejemplo, LLOVERAS DE RESK, M., (AAVYV, 1992, p. 154), al afirmar que las
Jjoint venture pertenecerian a la categoria de contratos plurilaterales.

2 En opinién de VICENT CHULIA, F., (2010, p. 1281), los contratos de colaboracién, generalmen-
te plurilaterales, se caracterizan por la comunidad de fin entre las partes. Sobre este mismo tema,
véase la contribucién de CHAMPAUD, C., (RTDCDE, p. 1029), quien los denomina «contratos de
unién» o «acuerdos de cooperacion». Para el autor, los «contratos de unién» se corresponden con re-
laciones de alianza entre empresas, respetando (a diferencia de los «contratos de integracién») la inde-
pendencia econémica de las partes, por lo menos en los mercados en los cuales siguen activas fuera del
dmbito contractual.

22 En contraposicién a los contratos de tracto tnico. De hecho, lo usual serd que la relacién de joint
venture perdure mientras lo requiera el negocio comtin que constituye su objeto. En este sentido, ESTEBAN
DE LA RosA, F, (1999, p. 110), MANKABADY, M., (2008, p. 514) o PIroNON, V., (2004, pp. 51-52).

2 Es decir, que la personalidad de los venturer es esencial para alcanzar el acuerdo. Y ello serd asi en
un doble sentido: objetivo, pues los medios que se comprometen a aportar son complementarios, tanto
cuantitativa como cualitativamente; y subjetivo, en referencia a la compatibilidad que existe tanto entre los
objetivos que persiguen como entre sus culturas de empresa. En esta misma linea, PIRONON, V., (2004,
pp- 71y ss.), para quien esa personalidad debe ser entendida en un sentido econémico, no juridico.
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No debemos concluir esta primera aproximacion a la modalidad
contractual de joint venture sin sefialar algunos de sus inconvenientes.
Con toda certeza, el mayor de ellos se deriva del caridcter universalmente
atipico al que ya nos hemos referido. En efecto, dicha atipicidad hace que
no ofrezca toda la seguridad juridica deseable **, pues existe el riesgo de
que tribunales y administraciones lo intenten recalificar; es decir, encajar
en algun contrato tipificado ?°, con la consiguiente aplicacion de un régi-
men juridico no deseado por los venturer. Otros inconvenientes serian la
intensidad del asesoramiento legal requerido, asi como la gran dependen-
cia que tendrd la alianza de otras dreas de negocio de las entidades con-
sorciadas %.

2.1 Estructura del contrato de joint venture

Como hemos afirmado reiteradamente, la fuente de obligatoriedad del
contrato de joint venture es la voluntad de las entidades consorciadas. Asf,
salvo los limites impuestos por normas imperativas, los venturer pueden incor-
porar en el documento contractual todos los pactos, cldusulas y condiciones
que tengan por convenientes. Y, por virtud de esta misma regla, pueden confi-
gurar ese documento como mejor les interese, sin que existan normas acerca
de cudl debe ser su estructura?’.

Dicho esto, la doctrina especializada recomienda la formulacién del
contrato de joint venture sobre la base de determinados principios rectores.
Asi, como todo contrato, deberd articularse en torno a dos partes bien dife-
renciadas. La primera de ellas tendra cardcter expositivo y se denominara
«preambulo» 0 «exposicién de motivos». La segunda tendra caracter dis-
positivo y en ella se distinguiran, a su vez, las disposiciones iniciales, la
parte central (que regula el nacimiento, la vida y la muerte de la operacion)
y las disposiciones finales *8. Ademads, serd extremadamente util que se re-
dacte sobre la base del correspondiente inventario (check-list); es decir, de
una lista de asuntos a tratar que reduzca el riesgo de incurrir en lagunas, al

24 A ello se refiere, por ejemplo, LACASSE, N., (RGD, p. 776).

% Asi lo afirman, entre otros, MANKABADY, M., (2008, pp. 253 y ss.) 0 EGaN, B. E,, (2010, pp. 1 y ss.).

% En este sentido, VERMEULEN, E., (2003, p. 29).

27 ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 242), BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013,
p- 49), MERCADAL y JANIN, (1974, p. 86) 0 MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 54). Para este ultimo, el
cardcter estrictamente contractual permite que la autonomia de la voluntad de las partes pueda organizar
la relacion de la manera mds conveniente a sus intereses.

28 Asi lo afirma PAULEAU, C., (2002, p. 298).
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tiempo que facilite el orden y la claridad en la disposicion de las cldusulas
contractuales %,

Sin embargo, configurar dicho inventario es una labor compleja. No solo
por la préctica inexistencia de legislacion en materia de joint venture, sino por la
discrecion que suele rodear a estas alianzas estratégicas (con la consiguiente difi-
cultad de acceder a los contratos que las regulan). Asf, la carencia de normativa en
la que basarse, y de referentes contractuales a los que emular, obliga al jurista a
concebir férmulas hechas a medida; es decir, a recurrir a su imaginacion a la hora
de redactar el contrato de joint venture, tratando de adaptar la escasa legislacion y
los mecanismos convencionales mds utilizados a las circunstancias especiales del
caso concreto . Algo que, ademas, se vera agravado por la dificultad de recurrir
al apoyo jurisprudencial. En efecto, tampoco existen suficientes sentencias en la
materia, pues los venturer prefieren someter sus controversias a férmulas de arbi-
traje, mucho mads discretas®!. En suma, un cimulo de circunstancias adversas
para el jurista que llevan a aconsejar un estudio minucioso del supuesto de que se
trate, elaborando a medida un contrato lo mds completo y detallado posible *2.

Este contexto de originalidad, privacidad extrema y escaso tratamiento ju-
risprudencial y doctrinal hace complicado recopilar los aspectos juridicos que
deberian abordarse en los documentos a pactar por los venturer. Por tal motivo,
en las paginas siguientes nos limitaremos a proponer un inventario no exhausti-
vo, una especie de listado minimo, concebido a partir de los compromisos que
estan presentes en dichas alianzas en la practica mercantil cotidiana.

2.2 Partes contratantes

Son partes contratantes (y, por consiguiente, elementos personales del
contrato de joint venture) las entidades que han apostado por agrupar sus re-

2 Entre las obras con modelos de check-list para contratos de joint venture, LANGEFELD-WIRTH, K.,
(1992), HERZFELD, E. (1989), LiNcH, R. P., (1989), WOLF, R., (2011) o DuBIissoN, M., (1989).

3 Sobre este tema se pronuncia MOUSSERON, J. M., (1988, p. 56), quien opone dichas «férmulas a
medida» a los instrumentos contractuales «prefabricados» (a los que se refiere denomindndolos «congela-
do contractual»), basados en la técnica del «formulario». Otro autor que analiza este asunto es LINCH,
R. P., (1989), para quien elaborar a medida un contrato de joint venture reviste tanta importancia debido al
hecho de que no existen dos joint venture iguales.

31 Asi lo afirman, entre otros, PAULEAU, C., (2002, p. 447).

32 Esta opinién la comparten MERCADAL y JANIN, (1974, p. 25). Sin embargo, PAILLUSSEAU, J.,
(RTDC, p. 15) precisa que querer prever y organizarlo todo es un etror, en cuanto el exceso puede provocar
también confusion y contradicciones. Desde esta perspectiva, afirma el autor, es importante empezar el
contrato por una exposiciéon de motivos, rigurosa y formulada con claridad, que permita resolver con inte-
ligencia lo imprevisto y lo imprevisible.
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cursos para cooperar en la realizacion del proyecto empresarial de interés co-
min, manteniendo su autonomia y compartiendo el control sobre dicho pro-
yecto. Por esta razén el documento contractual deberd identificarlas, tanto a
ellas como a las personas fisicas que los representan **. Asi, sera cada uno de
los venturer quien consentird en obligarse respecto de los otros. Un consenti-
miento que, segln nuestro ordenamiento juridico, es uno de los elementos
esenciales de todo contrato 3.

En otro orden de cosas, conviene recordar que el cardcter intuitu per-
sonae de este tipo de contrato obligard a la inclusion de ciertas cldusulas
que establezcan qué sucederia en los casos en que se produzca algin cam-
bio en las partes contratantes. Como veremos mds adelante, el cambio de
control econémico en una de ellas podria dar lugar a su exclusién de la
alianza. Es mds, la admisién de un nuevo venturer o el reemplazo de uno
de los ya existentes podria condicionarse a la aprobacién del resto de enti-
dades consorciadas *°.

2.3 Objeto y causa

El contrato de joint venture tendré por objeto la realizacion en comiin de
un negocio concreto; es decir, de una actividad o un proyecto empresarial es-

3 Asi lo entienden ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, pp 242-243). Segiin afirman, las
partes deben tener capacidad para participar en el negocio conjunto y, por tanto, para celebrar el acuerdo
de joint venture.Y, puesto que las personas juridicas actdan por medio de representante, de lo que se trata
es de determinar que los poderes concedidos al representante sean suficientes para que este pueda obligar
al representado. Otros autores que abordan este tema son MEDINA DE LEMuUS, M., (2007, pp. 364 y ss.) o
WoLF, R., (2011, p. 84).

3 A tenor del articulo 1261 CC, junto con el objeto y la causa. Por lo que respecta al consenti-
miento, el articulo 1254 CC dispone que el contrato existe desde que una o varias personas consienten
en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algin servicio. Entre las obras de
tipo general que tratan el consentimiento en los contratos, por ejemplo, DE VERDA BEAMONTE y
otros, (2019, p. 206). Segtn los autores, para que el consentimiento dé lugar a un contrato valido,
debe proceder de personas con capacidad para contratar y ha de estar exento de vicios. Por lo que
respecta a trabajos especificos sobre el consentimiento, VALPUESTA FERNANDEZ, R., (AAVYV, 2011).
Como ejemplo de jurisprudencia de tribunales espafoles, véase STS 29 diciembre 1978 (consenti-
miento en los contratos).

3 A las implicaciones del cardcter intuitu personae de estas relaciones se refiere PIRONON, V.,
(2004, pp. 71 y ss.), al afirmar que se refleja en la cldusula de salida de la joint venture. Asi, segtn la
autora, cualquier modificacion sustancial en una de las partes contratantes haria efectiva dicha cldusula,
pues la alianza crea una dependencia reciproca entre aquellas, que solo tiene sentido mientras la perso-
nalidad de las mismas no cambie. Este caracter infuitu personae puede verse también en los modelos
contractuales de ITC (2010); en concreto, en su articulo 12.5. O también en el de ICC (2018); en
particular, sus articulos 22 y 23.
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pecifico*. De hecho, podria decirse que el objeto del contrato serd la opera-
cion juridica que las partes buscan implementar .

En cuanto a la causa del contrato, entendemos que consistiré en el inte-
rés comun que las partes persiguen*®. Un interés comun que, tal y como ya
hemos sefalado, consistira en la suma de los intereses individuales de cada
uno de los venturer y no en ese interés distinto y superior al de los socios que
persiguen las sociedades mercantiles. Es mds, cada una de las partes contra-
tantes tendrd un interés propio, que podré ser igual o diferente al de las de-
mads. Pero que convergera con el de aquellas, de manera que se convertird en
la causa del contrato de joint venture *. En todo caso, no olvidemos que las
motivaciones de los venturer para embarcarse en dicho proyecto comtin pue-
den ser de lo mas variado *.

Sea como fuere, objeto*! y causa*? son los otros dos elementos esenciales de
todo contrato y deberian quedar claramente determinados en el contrato de joint
venture®. A ello ha de ayudar la parte expositiva del documento (también llamada

% Asf lo afirma MicHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 15), para quien la realizacién de esa actividad espe-
cifica es la razén de ser de la joint venture, el motivo por el que las entidades involucradas deciden cooperar.
En esta idea inciden ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y QUINTANA, (2002, p. 17), al afirmar que se trata de situa-
ciones en que los socios estdn dispuestos a ceder un porcentaje de su autonomia a cambio del beneficio de
poder desarrollar un negocio o proyecto empresarial que, de forma individual, resultarfa inviable.

37 En palabras de PAULEAU, C., (2002, p. 449). Segin la autora, en el caso de la joint venture se
tratard de la alianza estratégica que el derecho va a transformar en un sistema de obligaciones para las
partes contratantes.

3 A la existencia de un interés comun entre los venturer se refieren MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998,
p. 177) o PIRONON, V., (2004, p. 52).

¥ De este modo opinan MICHAVILA NUNEZ, A., (REEIL, p. 16) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y
QUINTANA, (2002, p. 15). Para esto dltimos, mas que un interés comdn, las entidades cooperantes persi-
guen una «utilidad comun».

40 Asf opina LAcASSE, N., (RGD, p. 773), para quien es sorprendente que una misma institucién
pueda responder a objetivos tan diversos. Algunos autores han incidido en las motivaciones de indole
econémico, como VERMEULEN, E., (2003, p. 29) o ESTEBAN DE LA RosA, F., (1999, p. 80). Otros, por
el contrario, estiman que dichas motivaciones pueden ser también de otra indole. Entre ellos, TANGA-
NELLI I BERNADES, D., (2004, p. 51), PAULEAU, C., (2002, p. 79) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y
QUINTANA, (2002, p. 18).

41 Véase DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 215), donde se afiade que, para que el contrato sea
vélido, el objeto ha de ser posible, licito y determinado. Numerosos manuales de caracter general analizan
el objeto en los contratos. Entre los mds recientes, INFANTE Ruiz y LOPEZ DE LA CRruz, (2019, p. 75) o
Brasco Gasco, E., (2017, p. 138). Entre las monografias, SAN JULIAN PulG, V., (1996). Como ejemplo de
jurisprudencia de tribunales espafioles, véanse STS 5 junio 1978 (posible), STS 27 septiembre 2007 (licito)
y STS 5 noviembre 1993 (determinado).

42 De nuevo nos remitimos a DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 218), para quienes de la causa
en los contratos puede hablarse en sentido objetivo o subjetivo. En el primero, la causa es la funcién eco-
némico-social del contrato; en el segundo, el motivo practico por el cual las partes lo celebran. Otras obras
de cardcter general tratan la causa en los contratos. Entre ellas, SANCHEZ CALERO y otros, (2018, p. 153).
Como muestra de jurisprudencia de tribunales espafioles, STS 21 septiembre 1998 (existente), STS I
abril 2000 (verdadera) y STS 6 junio 2002 (licita).

4 Como muestra, véase el modelo contractual de ITC (2010); en concreto, su articulo 1. O también
el de ICC (2018); en particular, su articulo 2.
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«preambulo» 0 «exposicion de motivos»), pues podria recoger los objetivos de
cada contratante, asi como los del consorcio en su conjunto. En efecto, si bien es
cierto que el predmbulo no reviste el mismo valor juridico que la parte dispositiva,
es incuestionable su utilidad hermenéutica*, pues refleja la voluntad real de las
partes en el momento de contratar. Con idéntico fin el documento contractual de-
beria también incorporar un apartado con definiciones y reglas de interpretacion .

2.4 Dimension temporal

Las estipulaciones que establecen a partir de cuando, y hasta cudndo, las
obligaciones contractuales pueden ser exigibles son elementos clave en todo
contrato. Por lo que respecta al contrato de joint venture, nos estamos refirien-
do a las que determinan tanto su fecha de entrada en vigor como su duracién o
la subsistencia de pactos una vez este se haya extinguido.

La fecha de entrada en vigor del contrato podré fijarse de distintas ma-
neras. Asi, podra disponerse que suceda en un momento determinado; por
ejemplo, cuando el documento haya sido firmado por todos los venturer o en
una fecha fija posterior *6. Pero también podra pactarse que entre en vigor en
un momento «determinable», como seria el caso si dependiese del cumpli-
miento de una condicidn suspensiva; es decir, de la existencia de un aconteci-
miento futuro e incierto*’. Como ya dijimos en paginas anteriores, si la rela-
cién se somete a una condicion suspensiva, el nacimiento de los reciprocos
derechos y obligaciones dependerd de que finalmente tenga lugar el hecho
que constituye la condicion.

En cuanto a la duracién del contrato de joint venture, podra ser tanto de-
terminada como indeterminada “®. La eleccion dependera de las circunstancias

4 Sobre la utilidad de la parte expositiva en los contratos de joint venture, véanse tanto PIRONON, V.,
(2004, p. 52) como MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 369). Para este tltimo, aunque no puede afirmarse
que el predambulo tenga un valor juridico igual al del contrato, permite aclarar la voluntad de las partes en
caso de dificultades de interpretacion.

4 Asilo entienden, entre otros, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, pp. 243-244). Segtin los
autores, con ello se tratarfa de dar a los conceptos clave un significado preciso que, a su vez, determine el
alcance de las obligaciones de los contratantes.

4 Sobre la fecha de entrada en vigor de los contratos, por ejemplo, BERG, A. G. J., (1991, p. 5).

47 Para DfEz-PicAazo y GULLON, (2013, p. 155), en los casos de sumisién a condicién suspensiva el
contrato existe, pero permanece en suspenso su eficacia. Entre las monografias sobre el tema, véanse CLEMEN-
TE MEORO, M., (AAVY, 2011) o Arua SoutuLLo, C., (2000). Como ejemplo de jurisprudencia de tribunales
espafioles en la materia, STS 18 mayo 2005 o STS 17 julio 2012 (efectos de la condicién suspensiva).

4 Un sector de la doctrina aconseja fijar una duracién determinada para descartar la opcién de de-
nuncia unilateral del contrato, admisible en caso de que su duracion sea indeterminada. Entre dichos auto-
res, DUBISSON, M., (1989, p. 23) 0 MERCADAL y JANIN, (1974, p. 97).
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que prevalezcan en cada caso concreto y, en especial, de la naturaleza del pro-
yecto de alianza a implementar. En cualquier caso, se tratard de encontrar el
equilibrio entre la necesidad de vincular a los venturer por tiempo suficiente
para alcanzar los objetivos previstos, y la de establecer mecanismos de salida
por si los resultados dejasen de compensar los sacrificios®. A estos efectos,
podria ser til pactar hitos temporales y objetivos parciales >, asi como prever
eventuales prorrogas en la duracion inicial >'.

No podemos finalizar este apartado sin mencionar la conveniencia de que
determinadas estipulaciones sigan vinculando a los venturer mas alla de la vida
del contrato; es decir, después de extinguida su relacién contractual 2. Como
mds adelante veremos, un buen ejemplo de dichas estipulaciones serian las que
guardan relacién con ciertos aspectos de la confidencialidad.

2.5 Contenido de la posicion juridica de los venturer

Las entidades que deciden agrupar recursos para alcanzar un fin empre-
sarial de interés comtin, disfrutardn de una posicion juridica que quedara re-
flejada en las cldusulas que describan sus respectivos derechos y obligacio-
nes. Como regla general, dichas cldusulas deberdn redactarse con el maximo
esmero a fin de mostrar fielmente las intenciones de los venturer, describir
con claridad y concrecion el alcance del proyecto compartido y evitar ambi-
gliedades que puedan ser fuente de conflictos, permitiendo asi una alianza
duradera y fructifera .

A efectos expositivos, clasificaremos dichas cldausulas en principales y
accesorias. Entre las primeras, veremos las relativas a la contribucién al ne-
gocio comin, la participacién en sus resultados y el control conjunto de la

4 Asi lo afirma PaULEAU, C., (2002, p. 451), quien afiade que la doctrina especializada subraya
undnimemente la necesidad de organizar alianzas de duracién cada vez mds extensa, dado el volumen
considerable de inversiones que implican. Sobre este asunto, véanse también BAPTISTA y DURAND-BAR-
THEZ, (2013, p. 64), para quienes la joint venture debe tener caracter evolutivo. Ademads, es necesario que
las empresas fundadoras protejan sus intereses a largo plazo, previendo cldusulas de salida que permitan
terminar la relacion sin demasiados perjuicios econdmicos, asi como la eventual adaptacion de los acuer-
dos que hayan celebrado.

30 Sobre el tema, BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 64), quienes apuntan la opcién de fijar
un periodo de prueba, seguido de un periodo mds largo o incluso de duracién indeterminada.

31 En este sentido, DUBISSON, M., (1989, p. 23) 0 MOUSSERON, J. M., (1988, p. 239). Para este dltimo,
la prevision de una prérroga es importante en los negocios complejos, como seria el caso de las joint venture.

52 A la posibilidad de pactar la subsistencia de determinados compromisos mds alld de la vida de los
contratos se refiere BERG, A. G. J., (1991, p. 137).

33 En esta linea, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 450).
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alianza. Entre las segundas, las relacionadas con la buena fe reforzada, la
confidencialidad y la no competencia.

2.5.1 CONTRIBUCION AL NEGOCIO COMUN

Sin duda, una de las principales cuestiones a regular por el contrato de
Jjoint venture es cOmo va a contribuir cada una de las entidades cooperantes a
la ejecucidn del proyecto comun. En efecto, baste recordar que una de las ca-
racteristicas mds definidoras de estas alianzas es que se tratan de agrupaciones
de recursos, puesto que sus integrantes se comprometen a aportar los medios
necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos>*. De hecho, dicha agrupa-
cién de recursos constituye la razon de ser de la joint venture, al tratar sus in-
tegrantes de unir fuerzas y crear sinergias con base en la complementariedad
técnica, productiva o comercial existente entre ellos.

De entrada, conviene sefialar que dichas contribuciones pueden ser de
naturaleza muy diversa, y variardn en funcién del proyecto empresarial de
que se trate. Asi, podran ser financieras, materiales, humanas, tecnolédgicas.
Algunas conllevaran obligaciones de dar; otras, compromisos de hacer o de no
hacer. Es mds, las habra que se considerardn obligaciones individuales de cada
uno de los venturer y tendran que ser ejecutadas por aquel a quien correspon-
da; otras, por el contrario, serin comunes a dos o mds de ellos y habrdn de
ejecutarse conjuntamente *°. Dicho esto, en ningin caso se considerardn con-
trapartida las unas de las otras, como seria el supuesto en una relacion sinalag-
matica, sino obligaciones interdependientes *’.

En un intento de sistematizar, podemos hablar de tres grupos de contribu-
ciones que los venturer suelen efectuar en beneficio de la alianza de la que for-
man parte 3. El primero tendra por objeto proporcionarle los medios de apoyo

3 A este extremo se refieren, con otras palabras, BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 50), para
quienes uno de los caracteres esenciales de la joint venture es el reparto de medios y de riesgos, propio de
su naturaleza asociativa. También lo aborda ESTEBAN DE LA Rosa, F.,, (1999, p. 43), al afirmar que uno de
los rasgos centrales de la joint venture es la contribucion de cada uno de los socios al proyecto con arreglo
a sus capacidades propias. O BRODLEY, J., (HLR, p.1523), cuando afirma que cada participante ha de
efectuar una contribucién a la empresa comun.

3 Sobre este particular, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEL p. 38) 0 AGUILG, J. F., (RGD, p. 5816).

% Como ejemplo de cldusulas que regulan las aportaciones de los venturer, véase el modelo de ITC
(2010); en concreto, su articulo 3. O el de ICC (2018); en particular, sus articulos 3,4 y 5.

57 Asi lo considera PIRONON, V., (2004, p. 246). En relacién con este asunto, DiEz-Picazo y Gu-
LLON, (2013, p. 25), considera sinalagmaticas las relaciones que crean obligaciones reciprocas; es decir, la
una como contrapartida de la otra.

% En este punto seguimos a PAULEAU, C., (2002, p. 479).
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necesarios para la correcta ejecucion de la actividad econdémica que le ha sido
confiada. Estariamos hablando, a titulo de ejemplo, de entregas de bienes fungi-
bles para ser consumidos, de cesion de inmuebles para su uso (como instalacio-
nes fabriles, laboratorios) >, de afectacion de personal (tanto de direccién, como
técnicos o auxiliares)® o de realizacion de servicios, sean del tipo que fueren ®.
Otro grupo de contribuciones buscard asegurar la ejecucion de la actividad eco-
némica encomendada a la alianza. Se trataria, fundamentalmente, de prestacio-
nes tecnoldgicas (transferencias de tecnologia mediante licencia de patente o
know-how) y comerciales (compromisos de suministro, venta, distribucién)
efectuadas por las entidades cooperantes en beneficio de la joint venture %2. Por
dltimo, un tercer grupo de contribuciones se destinard a financiar la realizacién
del proyecto conjunto mediante la concesion, por parte de las entidades coope-
rantes, de préstamos y garantias a favor del consorcio .

Otro asunto a considerar, en el supuesto de que los venturer efectien con-
tribuciones consistentes en prestaciones de hacer, se derivaria del compromiso
de medios y no de resultados que aquellos puedan adquirir. En efecto, en deter-
minadas prestaciones de esta naturaleza los cooperantes no estdn obligados a
alcanzar un resultado especifico, bastando con que asignen los medios humanos
y materiales necesarios para llevar a cabo una serie de tareas pactadas entre ellos.
Eso si, haciéndolo con la diligencia debida. Tal y como apuntamos en péginas
anteriores, dicha circunstancia serd clave a la hora de determinar las respectivas
responsabilidades de las entidades que integren la alianza %.

3 A ellos hace referencia, por ejemplo, DUBISSON, M., (1989).

% Para MERCADAL y JANIN, (1974, p. 161), la misién del personal puesto a disposicion de la alianza
deberia definirse con rigor a fin de evitar las tentaciones de abusos. Los autores también defienden que sus
condiciones de empleo deberian especificarse (lugar de trabajo, condiciones de estancia, proteccion ante
accidentes laborales). Sobre este mismo asunto, véase DUBISSON, M., (1989), quien afirma que dicho
personal no perderia sus vinculos con el venturer que lo pone a disposicion de la alianza, pues aquel se-
guird pagdndole su salario y haciéndose cargo de sus cotizaciones sociales.

1 A la realizacién de servicios de management a la propia joint venture se refieren BAPTISTA y
DURAND-BARTHEZ, (2013, p 56). SANFELIZ MEZQUITA, A., (1996, p. 8) menciona otros tipos de servi-
cios, como elaboracién, implantacion y mantenimiento de aplicaciones informaticas, actividades formati-
vas y tareas administrativas o contables.

2 Este tipo de contribuciones es mencionado por BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 56) y
también por MERCADAL y JANIN, (1974, p. 280).

% A ellas hacen referencia, entre otros, SANFELIZ MEZQUITA, A., (1996, p. 8), REymonD, C.,
(AAVYV, 1986, p. 73) o DABIN, L., (AAVYV, 1984, p. 488).

% Sobre la diferencia entre contratos de medios y de resultados puede consultarse DfEz-Picazo y
GULLON, (2013, p. 129). Segin los autores, en relacion con la obligacion de realizar una prestacion de
hacer pueden distinguirse dos tipos diferentes, segiin que lo comprometido por el deudor sea una pura
actividad o conlleve ademds la obtencién de un determinado resultado. En el primer caso, se habla de
obligacion de medios; en el segundo, de resultado. En aquella, el deudor cumple desplegando diligente-
mente la actividad, aunque no consiga el resultado esperado. En cambio, en la segunda solo hay cumpli-
miento si el resultado se alcanza.
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En todo caso, seria ttil que las contribuciones de los venturer (indepen-
dientemente de que consistan en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer)
se encuentren valoradas en el contrato. Como veremos a continuacion, eso les
permitird conocer su cuota tedrica de acceso tanto a la gestién del proyecto
conjunto como a sus resultados .

No podemos finalizar esta exposicion sobre el compromiso de contribuir
al negocio comun, sin recordar que dichas aportaciones constituyen una agru-
pacion de recursos en sentido econémico, no juridico, con lo que no conllevan
cambio alguno en la propiedad de dichos recursos . De hecho, para proceder
a su afectacion (o puesta a disposicién) al fin comtin, las entidades cooperantes
tienen a su disposicién una amplia gama de mecanismo aceptados en derecho
(arrendamiento, licencia, préstamo, cesion...).

2.5.2 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DEL NEGOCIO COMUN

Ya hemos dicho en varias ocasiones que los venturer deciden cooperar
con el objetivo de beneficiarse de los resultados del proyecto empresarial de
interés comun. Por ello, el documento contractual que los vincule deber4 pre-
cisar en qué van a consistir dichos resultados y como van a beneficiarse de
ellos las entidades involucradas.

Ante todo, recordar que los venturer no siempre buscan con la joint ventu-
re obtener una ganancia y su posterior reparto®’. En realidad, poco importaria
que la alianza, como tal, tuviese o no ganancias, mientras sus resultados fuesen

% Segin DfAZ ZARATE, R., (AF), los beneficios o las pérdidas de la joint venture se repartirian entre
los integrantes en proporcién a su participacion en la empresa conjunta.

% Para PAULEAU, C., (2002, p. 106), en materia de joint venture existen dos maneras de entender una
agrupacion de recursos: o bien se trata de una agrupacion en sentido econdmico, sin que implique cambios
en la propiedad de los recursos que las entidades cooperantes destinan a la alianza, o bien se da una agru-
pacién en sentido juridico, que supondria la puesta en comtn de la propiedad de dichos recursos en el seno
de una entidad separada (la empresa «comtin»). Desde nuestro punto de vista, en las joint venture contrac-
tuales nos encontrarfamos en el primer supuesto.

9 Asf lo afirma HERZFELD, E., (1989, p. 36), para quien las joint venture pueden servir tanto para
distribuir los resultados de una actividad de interés comiin entre las entidades participantes, como para dis-
frutar conjuntamente de alguna utilidad con fines consorciales, aunque no conlleve reparto de dinero. En el
mismo sentido, véase PAULEAU, C., (2002, p. 117). Segtn la autora, el hecho de que no exista reparto de los
resultados que se derivan de la alianza no desnaturaliza la finalidad estratégica de la misma. En cambio,
afiade, sus eventuales frutos deberdn siempre repercutir en los resultados individuales de cada una de las
empresas participantes. Sobre este asunto, véase también MEDINA DE LEmUS, M., (2007, p. 379). Para el
autor, aunque se presume que las partes buscan retirar beneficios directos o indirectos de la joint venture, el
interés en recibirlos no es siempre el mismo. Asi, a un asociado pueden interesarle mas las ventajas que ob-
tiene por la venta de materias primas o semifacturadas que los resultados de la alianza, o la garantia de
aprovisionamiento que representa esta forma asociativa con preferencia a los propios dividendos.
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beneficiosos para las entidades cooperantes, en sus respectivas actividades. Y,
en este sentido, insistir en que las joint venture pueden reportar beneficios que
van mds alld del mero reparto de ganancias, como serian, a titulo de ejemplo, la
disminucién de riesgos comerciales o técnicos, o el acceso a recursos comple-
mentarios, tanto materiales como humanos .

Dicho esto, el contrato de joint venture deberd fijar con claridad el modo de
reparto de los resultados de la alianza®. De entrada, puesto que todos los ventu-
rer contribuyen al proyecto comun, todos ellos deberian poder beneficiarse de
dichos resultados. Ademds, consideramos que lo razonable serd que el reparto
sea proporcional a las contribuciones hechas por cada uno de ellos ™. Sea como
fuere, se trata de un asunto complejo, sobre todo cuando el motivo que lleva a las
entidades cooperantes a involucrarse en la joint venture va mas all4 de repartirse
las eventuales ganancias obtenidas por esta’!. En todo caso, hemos de insistir en
la conveniencia de elaborar un documento lo mds preciso posible, pues este ex-
tremo contribuird a alimentar el interés de cada una de las entidades cooperantes,
asi como su confianza en el consorcio 2.

2.5.3 CONTROL CONJUNTO DEL NEGOCIO COMUN

De la misma manera que condiciona el alcance de su participacion en
resultados, la contribucién de cada venturer condicionard el alcance de su po-

% Segin JACQUEMIN, A., (1987), la creacion de una joint venture permite reducir el tiempo que hu-
biera necesitado una empresa aislada para perfeccionar un producto o procedimiento y facilita, en general,
la entrada en mercados nuevos, sobre todo cuando estan protegidos por importantes barreras tecnolégicas,
econdmicas o reglamentarias.

% Sobre c6mo redactar una cldusula de participacion en los resultados de una joint venture, sirva de
ejemplo el modelo de contrato de ICC (2018), en particular, su articulo 14.

70" Sin embargo, MicCHAVILA NUNEZ, A., (REEI, p. 40) considera otras opciones. Asi, tras afirmar
que el modelo de reparto debe establecerse con claridad, sefiala que puede responder a diferentes modelos:
de forma proporcional a la participacion de cada uno en el total, a partes iguales, una parte fija y otra pro-
porcional a la participacion, reserva o reinversién de una parte...

7! Para MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 378), si la joint venture tiene solo por objeto la entrega de divi-
dendos, la proporcionalidad es una regla simple a definir y ejecutar. Si, en cambio, las partes persiguen beneficios
de naturaleza més indirecta, como el acceso a instalaciones comunes o a resultados de investigaciones de empre-
sas comunes, el reparto es mds delicado. Otros autores que tratan la problematica del reparto de los resultados de
dichas alianzas son WOLF, R., (2011, pp. 103-105) o LiNcH, R. P, (1989, p. 135). Para este tltimo, el tema estaria
relacionado con lo que denomina «4Rs» del modo de estructurar la joint venture: responsabilidad, recursos,
riesgos y recompensa; en concreto, con cémo regular dichos factores de manera justa. Por lo que respecta a la
recompensa, el autor sefiala que, entre otros aspectos, el contrato deberfa concretar quién disfrutara del derecho a
fabricar los productos, quién podrd comercializarlos, o quién adquirird tecnologia o la recibird en licencia.

2 En efecto, segtin BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 77), mantener el interés de las entida-
des fundadoras es tan importante como resolver los conflictos que surjan. En esta linea, MERCADAL y JA-
NIN, (1974, p. 25) insisten en la conveniencia de que el contrato de joint venture se construya de manera
equilibrada, intentando evitar pactos leoninos.
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der de control sobre el proyecto empresarial de interés comin. De hecho, los
problemas que se plantean en uno y otro supuesto son similares. Asi, sea cual
fuere la solucién pactada, se deberd respetar una de las premisas basicas de
toda joint venture: el imprescindible control conjunto por parte de las entida-
des consorciadas 7.

En este sentido, ya hemos sefialado que en una estructura de tipo consor-
cial existe control conjunto cuando los cooperantes han de ponerse de acuerdo
para decidir sobre la estrategia a seguir por la estructura creada’, circunstan-
cia que debe observarse desde una doble vertiente: (1) activa, que se manifies-
ta en la adopcién de decisiones de forma consensuada; (2) pasiva, que impli-
card un poder de veto . No obstante, que el control de la joint venture resida,
conjuntamente, en todos los venturer, no implica que estos vayan a ejercerlo
en el dia a dia, implicdndose en la gestion cotidiana. En muchos casos se limi-
tardn a hacer un seguimiento de los temas y, en su caso, vetar aquellas medidas
con las que estén en desacuerdo 6.

Sea como fuere, en la prictica el control conjunto supone la existencia
de un equilibrio de poder entre los sujetos involucrados ”’. Una circunstancia
basada en la igualdad juridica entre todos ellos a la hora de adoptar decisio-
nes y que se implementard a través de mecanismos que obliguen al consenso
permanente %

Pero los mecanismos de reparto de poder entre los venturer no solo han de
permitir el control conjunto de la alianza por parte de aquellos. Es conveniente,
ademéds, que logren una gestion eficaz del proyecto empresarial de interés co-

73 Es de gran interés lo que sobre este tema opina LINCH, R. P., (1989, p. 135). Para el autor, cuando
el equipo negociador llega a entender quién aporta los recursos, quién asume las responsabilidades, quien
soporta los riesgos y quién obtiene los beneficios, existe base suficiente para negociar el tema del control.
Segun afiade, las empresas que abordan demasiado rapido este tema hardn que las negociaciones se cen-
tren en cuestiones de poder y que no presten la atencion debida a los aspectos de responsabilidad y de re-
parto de recursos y beneficios.

7 Asi lo afirma, por ejemplo, MATLLO GONZALEZ-ORUS, J., (2007, p. 92). En el mismo sentido,
MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 18).

> En esta linea, véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 195). Sobre el particular, véase también
Bonvicing D., (1977, p. 231). Para el autor, la existencia de un dominio conjunto sobre la joint venture
presupone la atribucién a cada asociado del poder de incidir, en modo determinante, en el proceso de
formacién de la voluntad social. Y tal poder, desde el punto de vista negativo, se traduce en la posibilidad
de bloquear las iniciativas sociales.

6 Este punto de vista lo defiende, por ejemplo, MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 360), para quien
el derecho de los participantes a la gestién conjunta puede no ser ejercido en la practica y limitarse a un
veto sobre los puntos mds importantes.

77 La problemética del equilibrio de poder la aborda CHAMPAUD, C., (RTDCDE, pp. 1029 y ss.). Y lo
hace en el marco de sus reflexiones sobre los «contratos de unién» o acuerdos de cooperacion, que contra-
pone a los «contratos de integracién». Los primeros conllevan un equilibrio de poder entre las partes,
mientras que los segundos dan lugar a relaciones de dominacién/subordinacién entre aquellas.

8 En palabras de PIRONON, V., (2004, p. 62), los venturer «o deciden juntos o no deciden».
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mun. A tal fin, el contrato de joint venture deberd establecer un sistema organi-
zativo propio, que cree unos 6rganos comunes a los que se les otorguen los
poderes necesarios, estrictamente delimitados, para asegurar la adecuada ges-
tién del consorcio”. Unos drganos que, conviene repetir, se crean por razones
operativas y no responden a la existencia de un patrimonio propio que se deba
administrar. En efecto, ya hemos sefialado en varias ocasiones que en estos
consorcios de base contractual los recursos aportados al proyecto comtn per-
manecen en el patrimonio de cada uno de los consorciados ¥.

La doctrina distingue dos tipos de 6rganos en la joint venture contractual,
en atencion a las funciones que aquellos estdn llamados a desempeiiar: los de
direccion y los de gestion 8!

El 6rgano de direccidn suele tener cardcter colegial y en €l estn repre-
sentados todos los venturer. Al ser la principal autoridad de la joint venture
y reunir a la totalidad de los contratantes, es competente para decidir sobre
cualquier asunto dentro del d&mbito de actuacion de la alianza ®2. Dichas de-
cisiones serdn de obligatorio cumplimiento para las entidades involucradas.
Hasta tal punto, que su inobservancia podria ser considerada incumplimiento
del contrato. Sobre este 6rgano, el documento contractual habrd de prever
una serie de disposiciones minimas que aseguren su eficaz funcionamiento,
como el lugar y la frecuencia de sus reuniones o el modo de deliberar y adop-

7 Asi lo considera PAULEAU, C., (2002, p. 117). Para la autora, el contrato de joint venture puede
contener obligaciones «organizacionales», cuyo objeto es la creacién de «érganos de cooperacién», tam-
bién llamados «drganos centrales» de la alianza. Esos 6rganos, afiade la autora, constituyen foros de de-
bate y de toma de decisiones por parte de las empresas participantes en relacion al desarrollo de la acti-
vidad econémica confiada a la alianza. La creacién de estos érganos, serd también ttil cuando la alianza
deba presentarse en el mercado a través de un portavoz oficial. Para ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA,
(2003, p. 245), de lo que se trata es de asegurar que el proceso de adopcion de acuerdos sea agil y de que
contemple mecanismos para solucionar las situaciones en que resulte imposible la adopcién de decisio-
nes. A la estructura organizativa de la joint venture se refiere también LiNcH, R. P., (1989, p. 122). Segtin
el autor, los venturer habran de disefiar una estructura que asegure liderazgo y gestion efectivos. Sobre
como redactar las clausulas contractuales, sirva de ejemplo el modelo de contrato de ICC (2018), en
particular, sus articulos 6, 7 y 8.

80 En palabras de MicHAVILA NURNEZ, A., (REEIL, p. 40), dichos 6rganos no implican la existencia de
un patrimonio comun de los recursos puestos a disposicion de la joint venture, sino que son un mero ins-
trumento para el funcionamiento de la misma.

81 Los autores los denominan de distintos modos. PAULEAU, C., (2002, p. 128) los llama, érganos
colegiales de deliberacion y control y 6rganos de ejecucion. Por el contrario, PIRONON, V., (2004, p. 242)
habla de 6rganos de gestién y érganos de ejecucién. MEDINA DE LEmus, M., (2007, pp. 367-369), en
cambio, se refiere a ellos como dérganos legislativos y 6rganos ejecutivos.

82 En este sentido, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 41). Para la autora, dicho érgano seria compe-
tente para decidir, por ejemplo, sobre la estrategia o el cambio de objeto de la joint venture, el nombra-
miento o remocién de gestores, los cambios de las partes, la adquisicion de nuevos activos, el estableci-
miento de nuevas alianzas y la terminacién de la joint venture.
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tar acuerdos 3. Este aspecto, en concreto, es de los mas delicados del contra-
to de joint venture, pues su acertada regulacion permitird gestionar potencia-
les situaciones de bloqueo.

Por su parte, el 6rgano de gestion se ocupard del funcionamiento cotidiano
de la joint venture y de su representacion frente a terceros. A menudo, estard
constituido por una persona fisica con competencias de tipo gerencial, que con-
tard con poderes limitados. En ocasiones, sin embargo, dicha tarea serd desem-
pefiada por una de las entidades consorciadas, quien actuard, ademads, como in-
terlocutor con las administraciones o con entidades ajenas a la alianza 4.

2.5.4 BUENA FE REFORZADA

El deber de los venturer de comportarse con buena fe «reforzada» se de-
riva del caracter intuitu personae de la alianza. Asi, habran de actuar como
aliados y no como rivales, ya que la relacidn es concebida y ejecutada en fun-
cién del interés compartido por todos %.

Esta obligacion de buena fe estara ligada al deber de fidelidad que habran
de observar tanto entre si como hacia el negocio comun*. En suma, la necesa-
ria concurrencia de los deberes de buena fe y de fidelidad, que hace de la con-
fianza mutua uno de los pilares de toda joint venture .

83 Sobre este particular, véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 297). También MEDINA DE
LemMus, M., (2007, p. 368), para quien el principal dilema de los redactores del contrato serd encontrar un
término medio entre el respeto a la voluntad de cada uno de los venturer y la toma de decisiones rapidas
que las necesidades de la empresa exijan, evitando en lo posible el «impasse». Otros autores que analizan
este tipo de 6rgano son WOLF, R., (2011) o LiNcH, R. P., (1989, p. 130). Sobre cémo redactar este tipo de
clausulas, véase el modelo contractual de ITC (2010); en concreto, su articulo 2.

8 A este supuesto se refiere PAULEAU, C., (2002, p. 128), para quien los que denomina «6rganos de
ejecucién» podran estar constituidos por una de las empresas miembro. El autor afiade que esto podria
implementarse a través de una figura frecuente en la practica empresarial francesa: el denominado «con-
trato de empresa piloto». En virtud de dicha préctica, quien contrata con terceros es la empresa piloto,
existiendo entre ella y las demds empresas miembro una relacién de subcontratacion. A esta figura hace
también referencia DuBIssoN, M., (1989, p. 34), quien especifica que en los contratos de I+D o de sumi-
nistro se suele usar la expresion «chef de file» o «leader».

85 En este sentido, véase SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 209). Segtin el autor, aunque las cldu-
sulas de buena fe no son muy habituales en los contratos internacionales, si suelen usarse en contratos
complejos como los de joint venture.

8 Sobre este punto, véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 208), para quien uno de los elementos
caracteristicos de la joint venture es el deber de fidelidad que se exige a sus miembros. Véase también MEDI-
NA DE LEMUS, M., (2007, p. 380), quien habla de una «obligacion de lealtad». A este tipo de obligaciones se
refieren también DABIN, L., (AAVYV, 1984, p. 502) o BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 76).

87 Asf lo defiende PUYO ARLUCIAGA, A., (RVES, p. 120), al afirmar que es imprescindible que exista
una voluntad de colaboracion y confianza entre los socios. A esta circunstancia se refiere también LACASSE, N.,
(RGD, p. 773), para quien la confianza mutua seria el substrato de toda joint venture.
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2.5.5 NO COMPETENCIA

Esta cuestion es fundamental, pues ya hemos afirmado que los venturer
mantienen su autonomia y su propia identidad con respecto a la alianza. En efec-
to, las entidades cooperantes ponen en comun una cierta cantidad de recursos para
llevar a cabo el objeto de la colaboracidn, pero lo hacen manteniendo su indepen-
dencia juridica y econdémica en el resto de sus funciones empresariales *. Se tra-
tard, pues, de delimitar con precision el alcance de las obligaciones suscritas por
los venturer, para una mejor comprension del espacio de libertad de que disponen
en los dmbitos no cubiertos por el contrato de joint venture®. En ese contexto,
cobran sentido las cldusulas de no competencia, tanto frente a los deméas coope-
rantes como frente a la propia alianza*°. Los pactos restrictivos de la competencia
pueden consistir en prohibiciones absolutas de efectuar actividades competido-
ras’!, o en procedimientos que requieran la autorizacion previa de los otros ven-
turer, o de la alianza, para poder desempefiarlas *2.

2.5.6 CONFIDENCIALIDAD

Por lo que respecta a la confidencialidad, los contratos de joint venture
suelen incluir el compromiso de cada venturer de no servirse de las informa-
ciones sobre los demés o sobre la propia alianza, adquiridas como consecuen-
cia de haber participado en el proyecto conjunto >, Como acabamos de sefialar
en el anterior apartado, los venturer mantienen autonomia juridica y econémi-

8 A este aspecto hace referencia, por ejemplo, MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 40). Para la
autora, independientemente del grado de colaboracion, cada venturer conserva su propia identidad. De
hecho, en su opinién, la autonomia de las entidades consorciadas seria uno de los rasgos distintivos de
toda joint venture.

% En este sentido, por ejemplo, DABIN, L., (AAVYV, 1984, p. 502) o DUBISsSON, M., (1989).

% Para ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 249), es habitual que las entidades cooperantes
se comprometan a no competir con la joint venture o, como minimo, a no hacerlo en un determinado territorio.

ol Segin PAULEAU, C., (2002, p. 452), para ser conformes con el derecho de la competencia, dichas
prohibiciones no podrian ser nunca generales, debiendo ser limitadas en el tiempo, en el espacio (mercado
geografico) y en el ambito de actividad econémica afectada (mercado de producto). Otro autor que subraya la
posible incompatibilidad de estas cldusulas con el derecho de la competencia es WOLF, R., (2011, p. 124).

2 A las cldusulas de no competencia en los contratos de joint venture se refieren también LINCH, R. P,
(1989, p. 152) o MicHAVILA NUREZ, A., (REEIL, p. 39). Para esta tltima autora, dichos pactos delimitarian la
frontera entre la actividad de las partes y la de la joint venture.

% Asi lo afirman ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 249). A las cldusulas de confiden-
cialidad en los contratos de joint venture se refieren también WoLF, R., (2011, p. 127), LiNcH, R. P,, (1989,
p. 150) o SANCHEZ LORENZO, S. A. (2012, pp. 213 y ss.). Para este ultimo, el objetivo de una cldusula de
confidencialidad es garantizar que las partes guarden secreto o no revelen determinada informacién rela-
cionada con una operacién que se estd negociando o ya establecida, al considerarse que es propiedad pri-
vada de cada una de las partes.
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ca en el resto de sus actividades empresariales. Por ello, las cldusulas de con-
fidencialidad tienen por mision protegerlos de los avatares de la cooperacion,
ya que, en razén de la misma, intercambiardn informacion valiosa cuya divul-
gacion les puede causar perjuicios *.

2.6 Evolucion del contrato de joint venture

Hemos tenido ocasion de reiterar que la cooperacion entre las entidades
que integran la joint venture tiene por finalidad ejecutar un negocio, actividad o
proyecto empresarial especifico, circunstancia que hace de ella una relacién ju-
ridica duradera en el tiempo *°. De hecho, ya hemos afirmado que lo habitual sera
que perdure mientras lo requiera el negocio que constituye su objeto.

Puesto que estamos hablando de una alianza que se extiende en el tiempo,
el contrato que la regule deberia contener mecanismos que facilitasen su propia
pervivencia; es decir, que posibilitasen adaptarla a los cambios y eventualidades
que fuesen surgiendo. Nos referimos tanto a los que afectan a la personalidad de
los propios venturer, como a las circunstancias objetivas que originaron e impul-
saron la cooperacion. En estrecha relacion con el tema, seria conveniente que el
documento contractual previese también los mecanismos de solucién de conflic-
tos que pudiesen ir surgiendo entre las entidades cooperantes.

2.6.1 CAMBIOS EN LOS VENTURER
Por tratarse de un contrato con acentuado caracter intuitus personae, la

personalidad de los venturer tiene especial relevancia®®. Y ello en un doble
sentido: objetivo, puesto que los medios que aquellos se comprometen a apor-

% En este sentido, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 39). Para PAULEAU, C., (2002, p. 453), se tra-
tard de mecanismos de secreto, en especial respecto a las informaciones técnicas transferidas a la joint
venture (por ejemplo, know-how tecnolégico o comercial), acompaiiados de la prohibicién de explotar
dichas informaciones. También incluird mecanismos de estricta confidencialidad respecto a planes, obje-
tivos y estrategias productivas, comerciales o financieras, que mantengan las partes contratantes en los
mercados en los que sigan independientemente activas. Sobre como redactar cldusulas de este tipo, sirva
de ejemplo el modelo contractual de ITC (2010); en concreto, su articulo 9.

% A la duracién de las joint venture se refieren MANKABADY, M., (2008, p. 514), PIRONON, V.,
(2004, pp. 51-52) o0 ESTEBAN DE LA RosA, F,, (1999, p. 114). De hecho, este tltimo autor recurre a expre-
siones como «relacion compleja de larga duracién» o «duracién prolongada del vinculo».

% Segin opina PAULEAU, C., (2002, p. 485), esta circunstancia podria responder a consideraciones
multiples. Entre ellas, las siguientes: legales (identidad juridica o administrativa, tratdndose, por ejemplo,
de una sociedad de capital y no de un empresario individual), econémicas (pertenencia a un grupo, o como
entidad determinada y reconocida en el sector), financieras: (nivel de solvencia), comerciales (grado de
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tar se consideran complementarios, tanto cuantitativa como cualitativamente;
y subjetivo, en referencia a la compatibilidad que existe tanto entre los fines
que persiguen como entre sus culturas de empresa. En este contexto, cualquier
modificacién en la identidad o en las aptitudes de alguno de los venturer, que
acontezca durante la vida de la alianza, podria cuestionar la propia razén de ser
del proyecto empresarial de interés comun. Es por esto que el contrato de joint
venture deberd regular minuciosamente los mecanismos de control de dichos
cambios, asi como sus consecuencias.

Uno de los supuestos a tutelar estard relacionado con lo que sucederia si
sobreviniesen modificaciones sustanciales en la personalidad de uno de los
consorciados ?’. Estamos hablando de cambios en el control (de iure o de
facto)*®, asi como de alteraciones en su situacién econdmica (caso, por ejem-
plo, de perder cuota de mercado) o financiera (verse inmerso en procesos con-
cursales, o de disolucién y liquidacién). En ciertos casos, estos supuestos so-
brevenidos podrian dar lugar a la exclusion del venturer en cuestion o incluso
a la extincidn de la alianza®.

Otra situacién que deberia regular el contrato es la relativa a la incorpora-
cion de un tercero a la joint venture, ya sea de manera autbnoma o para sustituir
a un consorciado que procede a su salida voluntaria. En este punto hemos de
referirnos de nuevo al fuerte caricter intuitu personae de la figura, por lo que no
seria de extrafar que la entrada esté condicionada a la aprobacion unénime del
resto de cooperantes '°. Ademads, en el caso de que el tercero se incorpore para
sustituir a uno de los venturer, convendra someterlo a un mecanismo de ratifi-
cacion del contrato de joint venture, en virtud del cual quede subrogado en los
derechos y obligaciones de aquel a quien reemplaza'*'. En estrecha relacién
con este asunto, el contrato deberia también prever en qué circunstancias un

presencia en el mercado, aptitudes comerciales, establecimiento en una zona geografica concreta) e indus-
triales (capacidad de produccién, nivel de avance tecnoldgico...).

7 Recordemos que para PIRONON, V., (2004, p. 71), la personalidad de los venturer se debe entender
en sentido econémico, no juridico.

% A este caso se refiere MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 373). Para el autor, dichas cldusulas tienen
por objeto evitar que las partes se vean obligadas a cohabitar en el seno de una joint venture con una em-
presa adquirida por un tercero no deseado, generalmente de la competencia.

9 Asi lo entiende MICHAVILA NUNEZ, A., (REEI, pp. 44-45), al afirmar que la exclusién de un ven-
turer puede responder, entre otros motivos, a un proceso de insolvencia o a la toma de control por parte de
un tercero y que un motivo de extincién del contrato puede ser el cambio significativo en la composicién
del capital de uno de los participantes en la alianza.

100 A este requerimiento de autorizacién previa se refieren WOLF, R., (2011, p. 94) y MICHAVILA
NURNEz, A., (REEI, p. 45).

101 Seguin defiende PAULEAU, C., (2002, p. 492). Es mds, la autora hace un estudio pormenorizado
de todos los aspectos relacionados con el control de entradas y salidas de los venturer, si bien limitdndose
a las joint venture de base societaria.
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venturer puede proceder a su separacion voluntaria, asi como qué consecuen-
cias tendria y cudl seria el procedimiento a seguir ',

2.6.2 CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPULSARON LA ALIANZA

Por tratarse de relaciones duraderas en el tiempo, los contratos de joint
venture han de prever mecanismos que les permitan adaptarse a posibles cam-
bios en las circunstancias objetivas que dieron lugar a la cooperacion. Estaria-
mos hablando de cldusulas de fuerza mayor y de clausulas hardship.

Las cldusulas de fuerza mayor son aquellas por las que se libera de una
obligacién al contratante que, por causa de un acontecimiento imprevisible,
inevitable y exterior, se ve imposibilitado de cumplirla. Dichas cldusulas son
habituales en los contratos que estdn expuestos a situaciones sobrevenidas,
imposibles de prever y cuyos efectos son dificilmente mitigables; en particu-
lar, cuando se trata de compromisos juridicos de larga duracién, como seria
el caso de las joint venture. Por ello es usual que los venturer estipulen pac-
tos que les exoneren de responsabilidad cuando concurran circunstancias de
fuerza mayor ',

Las cldusulas hardship pretenden regular la incidencia en el cumplimiento
del contrato de los mismos acontecimientos imprevistos que justifican las cldusu-
las de fuerza mayor. Sin embargo, se distinguen de ellas por el efecto que produ-
cen dichos acontecimientos sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
pues se refieren a casos en que la obligacién no deviene imposible de cumplir,
pero si excesivamente onerosa para alguna de las partes '*. Por lo que respecta al
contrato de joint venture, el término hardship supondria la alteracién sobrevenida
de las circunstancias que dieron origen al contrato, implicando un perjuicio para
uno o varios de los venturer. Asi, con objeto de asegurar la coherencia constante

102 T a separacion voluntaria de los venturer es analizada, por ejemplo, por MEDINA DE LEMUS, M.,
(2007, p. 373). Segun afirma el autor, cuidando de preservar su independencia, las partes en el acuerdo
tienen interés en prever su retirada, que puede ser obligada por circunstancias objetivas o quedar a la ini-
ciativa de las mismas.

103 Asf lo afirma MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI p. 42). Otros autores que abordan estas cldusu-
las de fuerza mayor son SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 405), ALTOZANO y PORTERO FONTANI-
LLA, (2003, p. 143) o WoLF, R., (2011, p. 132). Como ejemplo de cldusula de fuerza mayor, véase el
modelo de contrato de ITC (2010); en concreto, su articulo 13.Y también el de ICC (2018); en parti-
cular, su articulo 27.

104 De este modo lo entiende SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 426). Para el autor, la cldusula
hardship pretende garantizar el equilibrio contractual o repartir entre las partes el riesgo econdmico de un
hecho impredecible y ajeno al control de aquellas, cuando no impide el cumplimiento y este puede atin
interesarles. Como ejemplo de cldusula de hardship, véase el modelo contractual de ITC (2010); en con-
creto, su articulo 14.Y también el de ICC (2018); en particular, su articulo 26.

184



LA JOINT VENTURE INSTRUMENTADA POR CONTRATO M

que tiene que guardar la alianza con los intereses individuales de aquellos, con-
vendria insertar en el contrato una cldusula de adaptacién que les obligase a revi-
sar sus términos, si llegara a producirse un cambio de tal entidad que modificase
el equilibrio contractual en perjuicio de alguno de ellos .

2.6.3 RESOLUCION DE CONFLICTOS

La fuerza obligatoria del contrato de joint venture reside mas en la con-
fianza mutua existente entre los venturer (y en su grado de compromiso con el
proyecto empresarial de interés comun), que en la posibilidad de obtener judi-
cialmente la ejecucion forzosa de las disposiciones contractuales. Esto hard que
las entidades consorciadas privilegien los mecanismos de resolucién de contro-
versias basados en el didlogo, el compromiso y la reparacion '%.

En efecto, en el caso de las joint venture existen razones especificas para
rechazar el tratamiento judicial de los conflictos entre los venturer. Principal-
mente porque una intervencion de los tribunales conllevaria, con toda seguri-
dad, el fin de la operacién, dada la inevitable pérdida de confianza que provo-
caria entre aquellos '7. Ademads, los mecanismos no judiciales de resolucion de
controversias presentan otras ventajas para las joint venture, como su privaci-
dad y discrecion, su relativa celeridad, su tendencia a la conciliacion de intere-
ses, su cardcter eminentemente técnico y una mayor toma en consideracién del
trasfondo econémico de los vinculos creados 8.

Podemos hablar de dos tipos de mecanismos no judiciales de solucién de
controversias. Unos serdn de caracter precontencioso y buscaran facilitar el dia-
logo entre los venturer con vistas a alcanzar una transaccion. Los otros, ya de

195 En este sentido, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 149). Segtin los autores, las circuns-
tancias de cardcter excepcional que dan origen a las cldusulas hardship, a diferencia de las que intervienen
en la fuerza mayor, no impiden cumplir la obligacién, sino que imponen una carga excesiva que convierten
la relacién en antiecondmica por haberse alterado sustancialmente los presupuestos econémicos que la justi-
ficaron. Otros autores que abordan este tipo de clausulas son PAULEAU, C., (2002, p. 519), BAPTISTA y DU-
RAND-BARTHEZ, (2013, p. 69), HERZFELD, E., (1989, p. 48), MOUSSERON, J. M., (1988, p. 52) o MEDINA DE
Lemus, M., (2007, p. 375). Entre la jurisprudencia de tribunales espafioles en la materia, STS 26
septiembre 2002 (alteracion sobrevenida de las circunstancias). Para comprender mejor la diferencia entre
«hardship» y «fuerza mayor», véase MiICHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 43). Segiin la autora, en ambos casos
se trata de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que afectan al camplimiento del contrato. En el primer
caso dard lugar a una renegociacion de este; en el segundo, a la suspension de la obligacion de que se trate y,
en caso de perdurar el obstdculo, a la extincién anticipada de la propia relacién contractual.

106 Asf lo afirma DUBISSON, M., (1989, p. 16). Como ejemplo de cldusula de solucién de conflictos,
véase el modelo de contrato de ITC (2010); en concreto, su articulo 21.

107 Segiin defienden BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 81).

1% Entre los autores que estudian dichas ventajas, véase CHAMPAUD, C., (1994, p. 114), BAPTISTA y
DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 84), PAILLUSSEAU, J., (AAVYV, 1987, p.183) o WOLF, R., (2011, p. 127).
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cardcter contencioso, implicardn la biisqueda de una solucién arbitral. En reali-
dad estos dos mecanismos podrian ser aplicados sucesivamente, si el contrato
se configura de manera a intentar primero la via transaccional y, en caso de
fracaso, recurrir a la intervencién de un drbitro '%°.

Los mecanismos transaccionales son muy comunes y de varios tipos '°.
Un primer tipo tenderd a que los venturer resuelvan el conflicto por si solos,
mediante formulas de transaccion previstas en el propio contrato ''!. Conviene
recalcar que este mecanismo les obligard a negociar de buena fe para solucio-
nar pacificamente sus disputas, pero ello no significa que les obligue a alcanzar
necesariamente una transaccion 2. Para mayor posibilidad de éxito, se reco-
mienda prever una posible remision jerdrquica del conflicto; es decir, someter-
lo a las mds altas instancias en las propias entidades involucradas ''*. Una va-
riante del anterior mecanismo permitird a los venturer (en especial, en el caso
de dificultades para lograr la transaccién) recurrir a la ayuda de un mediador,
nombrado sobre la base de su competencia técnica ''*. Este experto indepen-
diente se ocupard de establecer los hechos, plantear las cuestiones pertinentes
y evaluar las posibilidades reales de solucionar el conflicto, pero sin llegar a
proponer soluciones a las partes. De hecho, su mision serd, sobre todo, desdra-
matizar la situacion, procurando aclarar el debate !5, La dltima modalidad de

19" En este sentido, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 522).

110" Para SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 105), es habitual que en los contratos se incluya la
obligacion de intentar resolver de manera amigable los conflictos que puedan ir surgiendo en la interpre-
tacion, ejecucion o resolucién de los mismos, a través de las llamadas «multi-step dispute resolution
clauses». Como ejemplo de jurisprudencia de tribunales espafioles, véase STS 10 junio 1968 (transaccion,
con o sin intervencion de tercero).

"1 La transaccion es un contrato regulado por los articulos 1809 a 1819 CC. Por lo tanto, se trata de
una figura tutelada por nuestro ordenamiento juridico. Ademas, tiene para las partes valor de cosa juzgada,
lo que supone la imposibilidad de someter posteriormente la controversia a decision judicial. Entre los
estudios monograficos sobre el tema, realizados por autores espaiioles, GULLON BALLESTEROS, A., (2001),
TAMAYO HAYA, S., (AAVY, 2013) o PELAEZ SANZ, F., (1987).

112 Tal y como defiende MOUSSERON, J. M., (1988, p. 74). Para este autor, la expresién «negociar de
buena fe» no implica un juicio moral, siendo tnicamente una expresion tradicional que muestra a la vez la
obligacion juridica de negociar y la manera en que dicha negociacion ha de llevarse a cabo. Concretamen-
te, aflade el autor, se trata de aceptar la negociacidn, participar activamente en ella con voluntad de llegar
a un acuerdo y respetar el marco fijado.

13- A dicha posibilidad se refieren BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 81), DUBISSON, M.,
(1989, p. 20) 0 MOUSSERON, J. M., (1988, p. 56).

114 Este tercero neutral se distingue de las figuras del conciliador y del arbitro, en la medida en que,
a diferencia del primero, no propone ninguna solucién y, a diferencia del segundo, no impone ninguna. A
él se refieren BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 81) 0 MOUSSERON, J. M., (1988, p. 57). Para este
altimo, el propio contrato podra designar al experto en cuestion, que serd, por lo general, un auditor o un
consultor, pues tendra que ocuparse de problemas técnicos, financieros, estratégicos o de prioridades em-
presariales. En Espaiia, la figura del mediador estd regulada por la «Ley 5/2012 de mediacién en asuntos
civiles y mercantiles», BOE n.° 162, 2012.

115 Segin afirma DUBISSON, M., (1989, p. 20), establecer los hechos puede ser de gran utilidad,
puesto que muchas disputas nacen de una falta de acuerdo sobre los mismos.
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procedimiento transaccional a la que nos vamos a referir tendrd por finalidad
someter el conflicto a conciliacidn. En su virtud, los venturer deberan recurrir
a un tercero que les asistird en sus negociaciones y que, a diferencia del media-
dor, les propondra una solucién. Eso si, se tratard solo de una recomendacion,
salvo que los propios venturer la ratifiquen ''°. También a diferencia del caso
anterior, el tercero no serd un mero técnico sino alguien con un buen conoci-
miento del consorcio y de las entidades consorciadas '"’.

Ante la eventualidad de que estos mecanismos precontenciosos y tran-
saccionales no lleguen a resolver la discrepancia, el contrato de joint venture
puede también prever un método contradictorio de resolucién de conflictos
que excluya la via judicial. Se tratard de una cldusula compromisoria que obli-
gard a los venturer a someter sus diferencias a arbitraje ''8. Con ello se asegu-
ran que sus discrepancias juridicas se resolveran mediante la decision vincu-
lante de un arbitro (laudo arbitral), renunciando, por tanto, a la opcién de
acudir a los tribunales '*°.

Para concluir con el apartado de la resolucidn de conflictos, debemos sefia-
lar que en las alianzas transnacionales los venturer podran incorporar al contrato,

116 Para BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 83), la conciliacién, a diferencia del arbitraje, no
es susceptible de ejecucion forzosa. No obstante, si las partes ratifican la recomendacion del conciliador,
esta adquirird valor contractual.

17" Algunos autores lo denominan «amigo comiin». Entre otros, MEDINA DE LEMUS, M., (2007,
p. 377). Seglin MOUSSERON, J. M., (1988, p. 58), el conciliador serd frecuentemente un jurista que haya
participado junto con las partes en la negociacion y redaccion del contrato, desempefiando asi una especie
de «servicio posventa».

18 Tal y como afirman DfEz-Picazo y GULLON, (2012, p. 228), cuando media un conflicto o
controversia de tipo juridico entre dos o mds personas, puede ser compuesto por ellas mismas a través
de transaccion o solicitar de la autoridad judicial su resolucién. Pero el derecho admite que, en lugar de
esta tdltima posibilidad, acuerden llevar su conflicto ante un arbitro, para que dé una decisién o laudo
que han de acatar por haberse sometido previamente a €l. En este sentido, afiaden los autores, los arbi-
tros ejercen unas funciones andlogas a las de la autoridad judicial. Por su parte, CREMADES, B., (LA,
p. 187) incide en esta misma linea. Segtin pone de manifiesto, el derecho constitucional a la tutela judi-
cial efectiva puede ejercitarse tanto ante la jurisdiccién ordinaria como mediante arbitraje. Es mas,
afiade que el arbitraje se justifica en la autonomia de la voluntad, fruto de la libertad, valor fundamental
que nuestro ordenamiento juridico propugna en el propio texto constitucional. Como ejemplos de juris-
prudencia de tribunales espafioles, véanse STS 3 marzo 1989 (convenio arbitral) y STS 9 octubre 1989
(arbitraje y tutela judicial efectiva). En Espafia, este modo de solucién de conflictos estd regulado por la
ley de arbitraje, ya citada. Otros trabajos en la materia son BELLO JANERIO, D., (AAVYV, 2011) o HERRE-
RA DE LAS HERrAS, R., (RDV).

19 Entre los autores que analizan el arbitraje en el marco de la contratacién internacional, SANCHEZ
Lorenzo, S. A., (2012, p. 140). Entre los que lo hacen en el contexto propio de las joint venture, BAPTIS-
TA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 84), WoLF, R., (2011, p. 129), PIRONON, V., (2004, p. 108) 0o ALTOZANO
y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 193). Estos tltimos plantean ventajas y desventajas de la opcién arbi-
tral, compardndola con el recurso a los tribunales. Entre los activos del arbitraje figurarfan celeridad, fle-
xibilidad, especializacion o confidencialidad; entre los inconvenientes, la ocasional falta de neutralidad
arbitral o el coste econdémico. Por su parte, entre las ventajas del procedimiento judicial sefialan un mayor
control constitucional y la existencia de la doble instancia; entre las desventajas, la lentitud, el excesivo
formalismo procedimental y la falta de especializacion.
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como alternativa a la clausula arbitral, una clausula de eleccion de foro; es decir,
de eleccion del tribunal o tribunales que serdn competentes para conocer de los
litigios relacionados con la joint venture. Estas clausulas son muy ttiles, sobre
todo cuando establecen la competencia exclusiva y excluyente de un tribunal en
concreto ya que, llegado el caso, evitaran toda discusion sobre el particular %

2.7 Terminacion del contrato de joint venture

El contrato puede terminar solo para alguno de los venturer o, por el con-
trario, para todos ellos. En el primer caso estaremos hablando de la separacidn,
forzosa o voluntaria, del venturer en cuestion; en el segundo, de la extincién
de la propia joint venture.

En efecto, el documento contractual puede disponer que, en determina-
dos casos, una de las entidades consorciadas pueda ser separada de la alianza
contra su voluntad '?!. Esas cldusulas de exclusion de un venturer pueden res-
ponder a multiples causas, como que se vea envuelto en serias dificultades
econdmicas o financieras '*2, incumpla el contrato de forma grave sin subsanar
el incumplimiento '?* o pase a ser controlado por un tercero ',

Pero el contrato podria también permitir que uno de los consorciados se
separase de la joint venture por decision propia; es decir, de forma voluntaria
(motivado, quizd, por no haber alcanzado la rentabilidad o los objetivos
esperados) '%. En estos casos, lo deseable es que la alianza siga su devenir sin
el venturer saliente '?°. Sin embargo, esa opcién no serd siempre viable. En

120 Asf lo afirma SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 114). Para el autor, la principal funcién de una
clausula de eleccion de foro es la de eliminar o reducir la inseguridad sobre dénde habra de litigarse.

12l Como ejemplo de una cldusula de esta naturaleza, véase el modelo de contrato de ICC (2018); en
particular, su articulo 17.

122 A este motivo de exclusién de un venturer se refiere, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 536).

123 Segin opina REYMOND, C., (AAVYV, 1986, p. 78), en este supuesto existird la posibilidad de que,
ademds, los venturer damnificados reclamen dafios y perjuicios a la entidad incumplidora. Esto lo contem-
pla también SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 438).

124 Esta causa de exclusién serfa una consecuencia del cardcter intuitu personae del contrato de joint
venture. En este sentido, véase PIRONON, V., (2004, p 71), para quien cualquier modificacion sustancial en
uno de los contratantes harfa efectiva la clausula de salida del mismo, pues la alianza crea una dependencia
reciproca entre las partes que solo tiene sentido mientras la personalidad de las mismas no cambie.

125 En nuestro ordenamiento, la decision unilateral o desistimiento es causa de extincién de la rela-
cién obligatoria, siempre y cuando se haya autorizado (legal o contractualmente) a una de las partes para
ejercitar dicha facultad. Asf lo afirma, DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 185). Para el autor, a través
del desistimiento una de las partes pone fin a la relacion obligatoria sin necesidad de alegar causa alguna.
Como ejemplo de jurisprudencia de tribunales espaiioles en la materia, STS 13 de noviembre 2008 (desis-
timiento unilateral).

126 Asf lo entiende MEDINA DE LEMUS, M., (2007, pp. 371-375). Para el autor, los venturer ponen en
comtin recursos y esperan beneficios directos o indirectos. Por ello, los contratos de joint venture contie-
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efecto, habra casos en que la dependencia que el consorcio tiene de dicha en-
tidad serd tal, que sin ella la consecucion de sus fines devendra imposible, lo
que podria abocarla a su extincion 7. Eso si, siempre quedard la posibilidad de
que un tercero sustituya al venturer que ha decidido dejar la alianza '?, aunque
el fuerte carécter intuitu personae de esta figura obligaria a que los que perma-
necen consintieran en el reemplazo '%°.

Junto a las cldusulas que tutelan la separacién (voluntaria o forzosa) de
uno de los venturer, el contrato deberd contener otras disposiciones que regulen
la terminacién de la relacion para todos ellos; es decir, la extincién de la joint
venture. Esta tendria lugar por circunstancias de caricter objetivo o subjetivo.
Podréan ser circunstancias de cardcter objetivo, entre otras, la consecucién del
fin por el que la joint venture fue creada '*°, la imposibilidad de alcanzarlo 1!, el
cumplimiento de una condicién resolutoria *? o la llegada del término pactado
en el contrato '3, Pero también pueden preverse motivos de caricter subjetivo,

nen cldusulas que les permiten retirarse si la inversién no ofrece rentabilidad; esto es, si los frutos de la
alianza no compensan el sacrificio desplegado. El autor concluye que, en esos casos, lo ideal serd que las
disposiciones contractuales provoquen que la parte que desea poner fin al acuerdo se retire sin mds y
abandone sus derechos a las que deciden permanecer.

127 En esta linea, PAULEAU, C., (2002, p. 485). Segin la autora, la identidad personal de la empresa
«aliada» tiene una especial relevancia para las partes contratantes. Y, desde esta perspectiva, cualquier
modificacién en la identidad o en las «aptitudes» de las empresas parte durante la vida de la alianza podra
llegar a poner en tela de juicio la propia razén de ser de la operacion.

128 Recordemos que PAULEAU, C., (2002, p. 492) aconseja que, en el supuesto de que un tercero se
incorpore para sustituir a uno de los venturer, convendrd someterlo a un mecanismo de ratificacién del
contrato de joint venture, en virtud del cual quede subrogado en los derechos y obligaciones de aquel a
quien reemplaza. Como muestra jurisprudencial de tribunales espafioles, STS 3 noviembre 2008 (transmi-
sién a tercero y subrogacion).

129" Asf opinan WOLF, R., (2011, p. 94) y MicHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 45).

130" Véase, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 562). Para la autora, entre las causas ordinarias de
extincion del contrato de joint venture figuraria la de haber realizado el fin previsto en el mismo. En pare-
cidos términos, LINCH, R. P., (1989, p. 254). Para Diez-Picazo y GULLON, (2013, p. 252), el vinculo
contractual se extingue, entre otros motivos, cuando se ha logrado plenamente la finalidad econémica
pretendida y se han agotado todos los efectos buscados, pues han quedado plenamente satisfechos los in-
tereses de las partes y cumplidas todas las obligaciones.

B3I Por ejemplo, en aquellas situaciones en que las peculiaridades de la «fuerza mayor» obliguen a
extinguir el contrato. Asf lo afirma SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 415). Para el autor, esto sucederia
en los supuestos de fuerza mayor cuyos efectos impiden el cumplimiento del contrato con caracter defini-
tivo o, por razones de su duracion, frustran la propia finalidad del contrato. Este mismo caso lo contemplan
MicHAavIiLA NURNEZ, A., (REEL p. 43), ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 149), LINCH, R. P.,
(1989, p. 311) o WoLF, R., (2011, p. 132). Como muestra de cldusula de fuerza mayor que prevea este
caso, véase el modelo de contrato de ITC (2010); en concreto, su articulo 13.

132 MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 373) hace referencia a la condicién resolutoria al hablar de los
motivos de extincion de estas alianzas. Para el autor, cuando las partes son capaces de prever el porvenir
de manera suficientemente precisa, la joint venture puede finalizar si sobreviene un evento determinado
(como una concreta situacion de mercado o no haberse alcanzado los resultados).

133 Como afirman DfEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 252), el vinculo contractual se extingue, entre
otras causas, cuando acontece la circunstancia expresamente prevista como momento final de la relacion.
A esta causa objetiva de extincion contractual se refiere, PAULEAU, C., (2002, p. 562). Segtn la autora, el
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entre los que se suele incluir el incumplimiento no subsanado de un venturer '**,
un cambio significativo en la composicion del capital en alguno de ellos ', el
desacuerdo convertido en situacion de bloqueo persistente %, el rechazo conti-
nuado a la sustitucion por un tercero ¥, la insolvencia de un venturer'3® o el
simple acuerdo entre todos ellos '*°.

Sea cual fuere el motivo que la provoque, la extincion del contrato de joint
venture tendrd implicaciones de peso. Por consiguiente, serd de gran utilidad que
los venturer elaboren un convenio de finalizacién que defina en detalle las con-
diciones de ruptura. Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de que determinados
compromisos subsistan en el tiempo o que las prestaciones pendientes (si las
hubiese) se materialicen a través de contratos auténomos '4°,

contrato de joint venture de duracion determinada se extinguira por la llegada del término pactado, siem-
pre que no haya prérroga ni reconduccién del mismo.

134 Esta circunstancia podrd ser uno de los supuestos que facultard a otros venturer a resolver el
contrato; es decir, a dar por terminada la relacion obligatoria. A ella hacer referencia LiNcH, R. P., (1989,
p. 310), PAULEAU, C., (2002, p. 536) 0 SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 437). Recordemos que, para
este ultimo autor, los contratantes perjudicados podran solicitar también el resarcimiento de los dafios y
perjuicios que el incumplimiento les haya causado.

135 En este sentido, por ejemplo, MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 373) o PaULEAU, C., (2002,
p. 537). Para la autora, el cambio de control en una de las entidades estard siempre, debido a la naturaleza
intuitu personae de la relacion, entre los casos en los que el contrato de joint venture permitira activar le-
gitimamente los mecanismos de ruptura.

136 A esta causa de extinci6n se refieren, por ejemplo, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003,
p- 52), PauLEAuU, C., (2002, p. 537), SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, pp. 486 y ss.) 0 MEDINA DE
LemMus, M., (2007, p. 374). Segtn este tltimo, es habitual acordar la finalizacion de la joint venture en caso
de desacuerdo entre las partes. Para el autor, las denominadas «clausulas deadlock» deberdn reglamentar
la manera en que el desacuerdo se entiende real y constatado.

137 Asf lo afirma MicHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 45). Recordemos que un venturer que decide
abandonar la alianza puede querer ser sustituido por un tercero y que el caracter intuitu personae de la
relacién contractual hard que dicha sustitucion requiera del visto bueno de los demds venturer. Pero puede
darse el caso de que ninguno de los candidatos propuestos consiga dicha aprobacién. En ese contexto, si
la alianza no pueda seguir adelante sin alguien que desempeiie las funciones del venturer saliente, es pro-
bable que no quede otra opcién que extinguirla.

13 De este modo lo defiende LiNcH, R. P, (1989, p. 310), PAULEAU, C., (2002, p. 536) 0 MEDINA
DE LEmus, M., (2007, p. 373).

139 Para DE VERDA BEAMONTE Yy otros, (2019, p. 184), el mutuo disenso no aparece entre las causas
generales de extincién previstas en el CC, pero es aplicable a toda clase de obligaciones. Segtn los auto-
res, consistiria en un negocio por el que las partes, de comtn acuerdo, ponen fin a su relacién obligatoria.
Entre la jurisprudencia de tribunales espafioles en la materia, STS 7 noviembre 2012 (extincién por mutuo
disenso). Por lo que se refiere en concreto a las joint venture, véase PAULEAU, C., (2002, p. 562). La auto-
ra defiende que un contrato de joint venture de duracion determinada podré extinguirse anticipadamente
por acuerdo mutuo entre las partes.

140 A esto se refiere PAULEAU, C., (2002, pp. 566-569). Para la autora, entre los compromisos que po-
drian conservarse figurarian confidencialidad, no competencia, reclamaciones, competencia de arbitros... En
suma, aquellos previstos para entrar 0 mantenerse en vigor con posterioridad a la extincién del acuerdo.
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CAPITULO VI

RECONDUCCION DEL CONSORCIO DE I+D+i
A LA JOINT VENTURE CONTRACTUAL

1. INTRODUCCION

Hemos tenido ocasion de reiterar que la cooperacién cientifico-tecnold-
gica es una de las vias seguidas por las empresas para optimizar sus productos
o procesos. Una via que conllevaria la formacién de un consorcio (o alianza)
creado con la mision de acometer conjuntamente un proyecto de I+D y explo-
tar sus resultados de manera concertada.

También hemos sefialado que esos consorcios han ido cobrando mayor rele-
vancia en las dltimas décadas, al calor de los programas de ayudas publicas a la
[+D+i e impulsados por la creciente necesidad de recurrir a otras organizaciones
para complementar los conocimientos técnicos y compartir los costes de los pro-
yectos de investigacion. No obstante, como ya hemos dicho, pese a ser numerosos
los autores que han estudiado los citados consorcios !, pocos se han aproximado a
ellos desde un punto de vista juridico. Y, los pocos que lo han hecho, se han limi-
tado a analizarlos desde la perspectiva del derecho de la competencia?.

' Entre ellos, véanse CASSIMAN, B., (PEE), MoORA VALENTIN, E. M., (2002), BARAJAS y HUERGO,
(2006), BAYONA, GARCfA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (1999), MONTORO, MORA y ORTIZ DE URBINA,
(REDEE), SURROCA y SANTAMARIA,(CEDE), MAJEWSKY, S. E., (2004), MIOTTI y SACHWALD, (RP),
BRrROD y SHIVAKUMAR, (CJE), HAGENDOORN, LINK y VONORTAS (RP) 0 CALOGHIROU, IOANNIDES y
VoNORTAS, (JES).

2 Algunos ejemplos son GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), KorAH, V., (1986), JACQUEMIN, A., (1987)
o LARsoN, M., (2001).
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En un intento por llenar ese vacio doctrinal, trataremos de reconducir
los consorcios de [+D+i a la figura de la joint venture; en concreto, a la joint
venture de base contractual, pues dichos consorcios suelen instrumentarse
mediante contrato 3. Asi, empezaremos por comprobar si en ellos estdn pre-
sentes los elementos configuradores de toda joint venture, examinaremos a
qué tipos se corresponderian y el modo en que se articularian. Y, centrdndo-
nos ya en el consorcio de I+D+i articulado por contrato, analizaremos cuél
seria su naturaleza juridica, con qué estructura contaria, quiénes serian sus
partes contratantes, qué objeto y qué dimension temporal tendria, cudl seria
el contenido de la posicion juridica de los consorciados, cdmo se regularia la
evolucién del contrato y en qué circunstancias terminaria la relacién.

Por otro lado, ya hemos expuesto que en Espafia no hay una cultura
real de cooperacion cientifico-tecnoldgica. Es mds, hemos incidido en que
alianzas de este tipo solamente se han gestado cuando las administraciones
han tomado la iniciativa para promoverlas, y han asumido parte de sus cos-
tes *; sobre todo, a través de los Programas Marco de la Unién Europea en
apoyo de la investigacion, el desarrollo tecnolégico y la innovacién. Por
este motivo, a la hora de analizar las joint venture contractuales de I+D+i
vamos a prestar especial atencion a las creadas para participar en dichas
iniciativas publicas’. Este dltimo aspecto reviste especial relevancia, puesto
que el margen de maniobra de que disponen los consorciados para alcanzar
pactos tendrd una limitacion adicional: los compromisos adquiridos con la
administracion a cambio de la ayuda que reciben. Sobre este tema, sirva de
ejemplo el muy detallado «Acuerdo de Subvencién» que la Comisién Euro-
pea firma con los participantes en los proyectos de I+D antes de transferir-
les los fondos concedidos ®.

3 Asi lo afirman, por ejemplo, CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 3) o GOMEZ
MENDOZA, M., (RDM, p. 844). Para esta tltima, en los acuerdos de I+D suelen preferirse formas de coopera-
cién que no obliguen a poner en marcha sociedades por acciones; es decir, formas contractuales flexibles.

4 En este sentido, BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (REA, p. 112). Para los autores, la
participacién en programas de fomento de la investigacién promovidos por las diversas administraciones
es uno de los motivos que favorecen la cooperacion entre empresas. En efecto, vistos los potenciales con-
flictos derivados de la cooperacidn, que podrian disuadir a las empresas a la hora de emprender proyectos
conjuntos, la expectativa de obtener subvenciones por participar en dichos programas actuaria, en cierto
modo, de contrapunto. Al efecto incentivador de las ayudas publicas se refieren también CANAS, CONESA,
CoRTESs y otros, (2010, p. 7).

5> Eneste punto, conviene recordar que el Programa Marco de I+D+i de 1a UE para el periodo 2021-2027
se denomina «Horizonte Europa», y esta dotado con casi cien mil millones de euros.

¢ Este «Acuerdo de Subvencién» serd visto en profundidad al analizar la posicién juridica de los
integrantes de un consorcio contractual de I+D+i. Atn asi, podemos avanzar que dicho documento limita
significativamente el margen de maniobra de empresas, organismos de investigacion y universidades para
pactar sus derechos y obligaciones reciprocos, tanto durante la ejecucién del proyecto de I+D como en la
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2. EL CONSORCIO DE I+D+i ENTENDIDO COMO JOINT VENTURE

Como acabamos de exponer, son escasos los autores que han analizado los
consorcios de [+D+i desde un punto de vista juridico. Ademas, los pocos que lo
han hecho se han limitado a estudiar su posible efecto anticoncurrencial. Con el
proposito de subsanar esta carencia, intentaremos reconducir dichos consorcios
a la figura de la joint venture. Asi, comenzaremos por ver si en ellos estdn pre-
sentes los elementos configuradores de toda joint venture, examinaremos con
qué tipo o tipos se corresponderian y el modo en que se articularian. Y, ya en el
apartado siguiente, los reconduciremos especificamente a la joint venture con-
tractual, pues son consorcios que suelen articularse por contrato.

2.1 Elementos configuradores

Consideramos que en los consorcios de I+D+i estdn presentes los cinco
elementos configuradores de toda joint venture’: un acuerdo de cooperacion,
el mantenimiento de la autonomia de las partes, un proyecto empresarial de
interés comun, una agrupacién de recursos con tal fin, y el control conjunto
sobre el negocio.

De entrada, creemos que dichos consorcios son acuerdos de cooperacién
entre entidades independientes, destinados a conseguir un fin comun 8. En efecto,
las universidades, empresas y centros investigadores que apuestan por colaborar,
lo hacen con la finalidad compartida de ejecutar en comtn un proyecto de [+D y
concertar la explotacion de sus resultados®. Como después veremos, los consor-

fase de explotacion de los resultados. Determinados aspectos de estos acuerdos los tratan FERNANDEZ DE
CORDOBA, S., (1996, p. 392) y BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 298).

7 Segun afirma MicHAvVILA NUREZ, A., (REE], p.8), estos cinco elementos estarian presentes en
toda joint venture.

8 Para TEESE, D. J., JEBO). En el mismo sentido, CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES,
p- 3), quienes definen las RJV (Research Joint Venture) como organizaciones controladas conjuntamente
por, al menos, dos participantes, cuyo fin es ejecutar en cooperacion actividades de investigacioén y desa-
rrollo. Entre los autores que han estudiado la cooperacién o concertacion en las joint venture, ESTEBAN DE
LA Rosa, F., (1999, p. 38) o MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 361).

° En relacién con este asunto, KoraH, V., (1986, p. 24). Segin la autora, la I+D y la explotacién de
sus resultados se llevan a cabo en comiin cuando las tareas correspondientes son (a) realizadas por un
equipo, una entidad o una empresa comun; (b) confiadas en comtn a un tercero; o (c) repartidas entre las
partes en funcién de una especializacion en el contexto de la investigacion, el desarrollo o la explotacion.
Para un andlisis mas detallado, véase el reglamento de exencién por categoria para acuerdos de I1+D, ya
citado; en particular, su articulo 1 (definiciones). En efecto, segtin este texto normativo, se considera «es-
pecializacion en el contexto de la investigacion y el desarrollo» cuando las entidades implicadas participan
en las actividades de I+D cubiertas por el acuerdo, y se reparten dichas labores de la manera que estimen
mas adecuada. Por su parte, hay «especializacion en el contexto de la explotacién» cuando las entidades
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cios de [+D+i son también ejemplo de relaciones con un marcado caracter intui-
tu personae, puesto que la personalidad de sus integrantes es esencial para lograr
el acuerdo y para mantenerlo vivo '°. De hecho, la confianza mutua, la buena fe
y la fidelidad estardn entre sus pilares ''. Hasta tal punto que tendran incidencia
directa en los derechos y obligaciones de quienes lo forman (en materia, por
ejemplo, de control conjunto o de confidencialidad).

Por otro lado, en los consorcios de [+D+i las partes suelen mantener su
autonomia. En efecto, las empresas, centros investigadores y universidades que
ejecutan conjuntamente un proyecto de I+D, y conciertan la explotacion de sus
resultados, ponen en comun determinados recursos para llevar a cabo el objeto
de la colaboracion, pero lo hacen conservando su independencia juridica y eco-
némica en el resto de sus funciones empresariales. Este mantenimiento de la
propia identidad sera clave para delimitar, por ejemplo, el alcance de sus com-
promisos de no competencia (tanto entre ellos, como con respecto a la alianza),
pues permitird conocer el margen de libertad de que disponen en los &mbitos no
cubiertos por la actividad consorciada '2.

En cuanto a la existencia de un proyecto empresarial de interés comtin,
como finalidad concreta que persigue la cooperacion ¥, podemos afirmar que es
también consustancial al consorcio de [+D+i. En este caso, el proyecto empresa-
rial consistiria en ejecutar en colaboracion un proyecto de I+D y explotar sus
resultados de modo concertado. Es més, como sucede en las joint venture, el que
el proyecto sea de interés comun no significa que todos los consorciados com-
partan un mismo interés . De hecho, cada uno de ellos (empresas, universida-

se asignan tareas individuales como, por ejemplo, la produccién o la distribucién, o se imponen restriccio-
nes en materia de explotacién de resultados por lo que se refiere a determinados territorios, clientes o
ambitos de utilizacion.

10" Insistimos en que para PIRONON, V., (2004, p. 71) dicha personalidad debe ser entendida en un
sentido econdmico, no juridico. Es decir, lo importante en el caso de que las partes sean sociedades es
quién las controla, no cudl es su razén social.

" Sobre este punto, véase lo ya expuesto por PAULEAU, C., (2002, p. 214), quien habla de un ius
fraternitatis 0 animus cooperandi. O por MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 208), para quien uno de los
elementos clave de la joint venture es el deber de fidelidad que se exige a sus miembros. O incluso por
PuYO ARLUCIAGA, A., (RVES, p. 120), quien defiende la necesaria existencia de una voluntad de colabo-
racién y confianza entre los socios.

12 En este sentido, por ejemplo, DABIN, L., (AAVYV, 1984, p. 502) o DUBISSON, M., (1989).

13 Recordemos que, para MICHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 15), la realizacién de esa actividad es-
pecifica es la razén de ser de la joint venture, el motivo por el que las entidades involucradas deciden
cooperar. En esta idea inciden ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y QUINTANA, (2002, p. 17), al afirmar que se
trata de situaciones en que los socios estdn dispuestos a ceder un porcentaje de su autonomia a cambio del
beneficio de poder desarrollar un negocio o proyecto empresarial que, de forma individual, resultaria in-
viable. A la existencia de un interés comun entre los venturer se refieren también MIQUEL RODRIGUEZ, J.,
(1998, p. 177) o PIrONON, V., (2004, p. 52).

14 Asi lo defiende HERZFELD, E., (1989, p. 36), para quien las joint venture pueden servir tanto para
distribuir los resultados de una actividad de interés comun entre las entidades participantes, como para
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des, centros de investigacion) tendra un interés propio °, que serd igual o dife-
rente al de las otras entidades cooperantes, pero que convergerd con el de ellas
de modo que se convertird en la causa del acuerdo '¢.

Otro elemento configurador de las joint venture, también presente en los
consorcios de [+D+i, es la agrupacién de recursos. Recordemos que una de las
caracteristicas mas definidoras de las joint venture es que sus integrantes se com-
prometen a aportar los medios necesarios para alcanzar los objetivos persegui-
dos . Unas aportaciones que podran ser de diversa naturaleza y que consistirin
en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Algunas implicardn compromisos
individuales de los venturer, y tendrdn que ser ejecutadas por aquel a quien co-
rresponda; otras, por el contrario, serdn comunes a dos o mas de ellos, y habran
de ejecutarse de manera conjunta. Dicho esto, en ningtin caso se consideraran
contrapartida las unas de las otras, como seria el supuesto en una relacién sinalag-
madtica, sino obligaciones interdependientes 8. Tal y como mds adelante veremos,
en lo que hace referencia a los consorcios de [+D+i estariamos hablando, por
ejemplo, de cesion de inmuebles para su uso ' (laboratorios, plantas piloto), su-
ministro de bienes fungibles (consumibles con los que hacer ensayos), puesta a

disfrutar conjuntamente de alguna utilidad con fines consorciales, aunque no conlleve reparto de dinero.
En el mismo sentido, véase PAULEAU, C., (2002, p. 117). Segtin la autora, el hecho de que no exista repar-
to directo de las ganancias que se deriven de la alianza no desnaturaliza la finalidad estratégica de la mis-
ma. Por el contrario, aflade la autora, sus eventuales frutos deberdn siempre repercutir en los resultados
individuales de cada una de las empresas participantes. Sobre este asunto véase también MEDINA DE LE-
Mus, M., (2007, p. 379). Para el autor, aunque se presume que las partes buscan retirar beneficios directos
o indirectos de la joint venture, el interés en recibirlos no es siempre el mismo. Asi, a un asociado pueden
interesarle mds las ventajas que obtiene por la venta de materias primas o semifacturadas que los resulta-
dos de la alianza, o bien puede buscar la garantia de aprovisionamiento que representa esta forma asocia-
tiva con preferencia a los propios dividendos.

15 En efecto, en un consorcio de I+D+i los intereses individuales de quienes lo integran pueden ser
muy variados. Para GOMEZ, OCHOA, RUIZ y ZALDUMBIDE, (2001, p. 128), algunos ejemplos serian acce-
der a un know-how del que se carece, externalizar dreas no estratégicas o, en caso de beneficiarse de ayu-
das publicas, acceder a financiacién adicional. Otras opciones serfan aprender de otras organizaciones,
acceder a recursos humanos cualificados, o alcanzar sinergias a través de la puesta en comin de informa-
cién y conocimientos. Segiin GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 840), el interés podria estar en las econo-
mias de escala y las sinergias que se obtienen al combinar recursos, informaciones, equipos cientificos, o
conocimientos técnicos y de comercializacién. Otros autores que han abordado este extremo son MONTO-
RO, MORA y ORrTIZ DE URBINA, (REDEE, p. 185) 0 ASCHHOFF y ScHMIDT, (RIO, p. 19).

16 De este modo opinan MICHAVILA NUNEZ, A., (REEI, p. 16) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE Y
QUINTANA, (2002, p. 15). Para estos dltimos, mds que un «interés comun», los cooperantes persiguen una
«utilidad comin».

17" A este punto se refiere ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 43) al afirmar que uno de los rasgos
centrales de la joint venture es la contribucién de cada uno de los socios al proyecto con arreglo a sus ca-
pacidades propias. O BRODLEY, J., (HLR, p.1523), cuando afirma que cada participante ha de efectuar una
contribucién a la empresa comun.

18 Asi lo considera PIRONON, V., (2004, p. 246). En relacién con este asunto, DfEz-Picazo y Gu-
LLON, (2013, p. 25), considera sinalagmaticas las relaciones que crean obligaciones reciprocas; es decir, la
una como contrapartida de la otra.

19" A ellos hace referencia, por ejemplo, DUBISSON, M., (1989).
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disposicion de personal ?° (cientifico, técnico), prestacion de servicios de toda in-
dole?!, concesién de derechos de acceso a conocimientos previos (mediante li-
cencias de patente o know-how) y compromisos de suministro, venta o distribu-
cién 2. En todo caso, dichas aportaciones constituirdn una agrupacion de recursos
en sentido econdmico, no juridico, con lo que no conllevaran cambio alguno en la
propiedad de dichos recursos?. De hecho, para proceder a su afectacion al fin
comun, los consorciados pueden recurrir a una amplia gama de medios aceptados
en derecho (arrendamiento, licencia, préstamo, cesion...).

Para concluir con los elementos configuradores de las joint venture, en los
consorcios de I+D+i también concurriria el control conjunto sobre el negocio.
Recordemos que existe control conjunto cuando los consorciados han de poner-
se de acuerdo para decidir sobre la estrategia a seguir por la estructura creada **,
circunstancia que debe observarse desde una doble vertiente: activa, que se
manifiesta en la adopcién de decisiones de forma consensuada; pasiva, que
implicaria un poder de veto?. Como mostraremos a la hora de analizar el clau-
sulado de los consorcios contractuales de I+D+i, este equilibrio de poder entre
los participantes esta presente tanto en el sistema organizativo de que se dotan,
como en los mecanismos de toma de decisiones.

2.2 Tipologia

Hemos visto en anteriores capitulos que las joint venture se utilizan en
contextos muy dispares y, como consecuencia, pueden clasificarse sobre la

2 En este sentido, también DUBISSON, M., (1989), quien afirma que dicho personal no perderia sus
vinculos con el venturer que lo pone a disposicion de la alianza, pues aquel seguira pagandole su salario y
haciéndose cargo de sus cotizaciones sociales.

21 A la realizaci6n de servicios de management a la propia joint venture hacen referencia BAPTISTA
y DURAND-BARTHEZ, (2013, p 56). SANFELIZ MEZQUITA, A., (1996, p. 8) menciona otros tipos de servi-
cios, como elaboracién, implantacion y mantenimiento de aplicaciones informaticas, actividades formati-
vas y tareas administrativas o contables.

22 Este tipo de aportaciones es mencionado por BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 56) y
también por MERCADAL y JANIN, (1974, p. 280).

2 Segin PAULEAU, C., (2002, p. 106), en materia de joint venture existen dos maneras de entender
una agrupacion de recursos: en sentido econémico, sin que implique cambios en la propiedad de los recur-
sos que las entidades cooperantes destinan a la alianza; en sentido juridico, que supondria la puesta en
comtn de la propiedad de dichos recursos en el seno de una entidad separada (la empresa «comun»).

2 Asi lo afirma, por ejemplo, MATLLO GONZALEZ-ORUS, J., (2007, p. 92). En el mismo sentido,
MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 18).

% Segin defiende MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 195). Sobre este particular, véase también BoN-
VICINI, D., (1977, p. 231). Para el autor, la realizacién de un dominio conjunto sobre la joint venture pre-
supone la atribucion a cada asociado del poder de incidir, en modo determinante, en el proceso de forma-
cién de la voluntad social. Y tal poder, desde el punto de vista negativo, se traduce en la posibilidad de
bloquear las iniciativas sociales.
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base de diferentes criterios. Entre ellos hemos mencionado la motivacién de
los venturer, la instrumentacion juridica, la estructura econdmica, la funcién a
la que se destinan, y la actividad de los venturer fuera de la alianza. Siguiendo
dicha linea argumental, vamos a explorar a qué tipo o tipos de joint venture
podrian asimilarse los consorcios de I+D+i.

Por lo que respecta al primer criterio, la motivacién de los venturer, consi-
deramos que las empresas, organismos de investigacion y universidades que aco-
meten conjuntamente un proyecto de I+D+i se mueven mds por una finalidad
consorcial que lucrativa?®. De hecho, en muchas ocasiones, poco importara que el
consorcio como tal tenga o no ganancias, siempre que los resultados finales sean
beneficiosos para los consorciados en sus respectivas actividades?’.

En cuanto al segundo criterio de clasificacién, la instrumentacion juridi-
ca, conviene recordar que una cosa es la relacion de joint venture y otra el
instrumento legal a través del que aquella se concreta . En otras palabras, no
hay que confundir la naturaleza de dichas alianzas con el aspecto que adopten;
es decir, con la estructura organizativa que elijan sus integrantes para imple-
mentar la colaboracidn, que podria ser de tipo societario o meramente contrac-
tual °. Dicho esto, hemos reiterado que los consorcios de [+D+i suelen instru-
mentarse mediante contrato’’; en particular, los que se crean para optar a
subvenciones con cargo al Programa Marco de I+D+i de la UE. De hecho, ese
contrato es denominado «Acuerdo de Consorcio» por la Comision Europea?!.

% Recordemos que para HERZFELD, E., (1989, p. 36), las joint venture pueden servir tanto para repartir
las ganancias de una actividad de interés comtin entre las entidades participantes, como para disfrutar con-
juntamente de alguna utilidad con fines consorciales, aunque no conlleve reparto de dinero.

¥ Como ejemplo, JACQUEMIN, A., (1987), para quien la creacién de una joint venture permite redu-
cir el tiempo que hubiera necesitado una empresa aislada para perfeccionar un producto o procedimiento,
y facilita, en general, la entrada en mercados nuevos, sobre todo si estan protegidos por importantes barre-
ras tecnoldgicas, econémicas o reglamentarias.

28 Ya hemos dicho que, segin defiende PIRONON, V., (2004, p. 40), la sustancia de la relacién entre las
partes es siempre la misma, pero la vestimenta puede variar en funcion de las caracteristicas del proyecto y
del derecho aplicable. A esta diferente instrumentacién juridica se refieren también Bonvicing, D., (1977,
p. 74), FRIEDMANN y KALMANOF, (1961, p. 17) o0 ESTEBAN DE LA RosA, F., (1999, p. 59).

2 Para MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 50), la colaboracién entre las entidades involucradas puede
llevarse a cabo de manera meramente contractual o bien recurriendo a la creacién de una sociedad de capi-
tal caracterizada por tener fuertes componentes personalistas. En otras palabras, la distincién entre uno y
otro tipo se harfa dependiendo de si se crea o no una persona juridica. Segiin manifiesta el autor, en la
préctica internacional suele distinguirse entre joint venture corporation (que implicaria la creacién de una
sociedad de capital) y unincorporated joint venture (que tendria cardcter solo contractual).

30" Asi lo afirman, por ejemplo, CALOGHIROU, [OANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 3) 0 GGMEZ MEN-
DOZA, M., (RDM, p. 844). Para esta tltima, en los acuerdos de I+D suelen preferirse formas de coopera-
cién que no conlleven sociedades por acciones; es decir, formas contractuales flexibles.

31 Este documento, que los participantes en el proyecto de I+D han de negociar entre ellos (como
complemento al «Acuerdo de Subvencién» firmado con la UE) serd analizado en profundidad al estudiar
las cldusulas de los consorcios contractuales de I+D+i. A €l se refieren, a titulo de ejemplo, Comisién
Europea (2015), o los modelos contractuales de Desca (2016) o Eucar (2014).
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El tercer criterio dividiria las joint venture en funcién de como se estructu-
ran desde el punto de vista econdmico; es decir, del tipo de agrupacion de recur-
sos que supone la contribucion de los venturer32. Asi, puede hablarse de formas
estructuradas y de formas no estructuradas *. En las primeras, los participantes
agrupan los recursos destinados a la alianza, materiales e inmateriales, en el seno
de una entidad separada, transfiriendo la propiedad de los mismos a dicha enti-
dad (de la que cada uno de ellos detenta una cuota parte). En las segundas, en
cambio, no existe propiedad compartida de los recursos agrupados, con lo que
estos, aunque se destinen al fin consorcial, seguirdn en propiedad del venturer a
quien corresponda. Por lo que se refiere a los consorcios de [+D+i, la inmensa
mayoria serian formas no estructuradas; sobre todo, los que se constituyen en el
contexto del Programa Marco de la Unién Europea para el fomento de activida-
des de investigacion, desarrollo tecnoldgico e innovacion.

Un cuarto criterio de clasificacion de las joint venture atenderia a la funcion
econdmica que persiguen; en concreto, a la etapa del proceso productivo en que
la alianza lleva a cabo sus funciones**. Puesto que los consorcios de I+D+i per-
siguen ejecutar en comun un proyecto de I1+D, entendemos que, fundamental-
mente, su dmbito de actuacion se ceflird a etapas del proceso productivo relacio-
nadas con la investigacion y el desarrollo tecnoldgico. Sin embargo, muchas
veces los consorciados alcanzan también pactos en materia de explotacion de
resultados. En esos supuestos consideramos que la cooperacion afectard también
a otras etapas del proceso productivo, como la fabricacién o la venta.

El dltimo criterio distintivo tendrd que ver con los vinculos existentes en-
tre la actividad econdémica que cada venturer efectda fuera del consorcio, y
entre aquella y la propia actividad de este dltimo. Asi, podriamos hablar de joint
venture horizontal, vertical o conglomeral **. En la primera, los consorciados y

3 Ya hemos mencionado que, segiin PAULEAU, C., (2002, p. 106), en las joint venture existen dos
maneras de entender una agrupacioén de recursos: en sentido econémico, sin que implique cambios en la
propiedad de los recursos que las entidades cooperantes destinan a la alianza; en sentido juridico, que su-
pondria la puesta en comun de la propiedad de dichos recursos en el seno de una entidad separada (la
empresa «comun»).

3 Sobre este punto, PAULEAU, C., (2002, pp. 86 y ss.). La autora afirma que, segtin los criterios de
sistematizacién norteamericanos, las estructuradas se conocerian como equity joint venture; las no estruc-
turadas, como non equity joint venture. A esta clasificacion se refieren también HARRIGAN, K., (SMJ,
p- 22) o MENGUZZATO BouLARD, M., (DO, p. 57).

3 En este sentido, véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 49), para quien esta clasificacién se
fundamenta en la fase de la cadena de produccion en que la joint venture realiza la integracion. Sobre este
mismo tema, véase también BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, pp. 22y ss.) 0 MICHAVILA NURNEZ, A.,
(REEL p. 12).

3 Varios son los autores que han clasificado las joint venture en funcién de este criterio. Asi, por
ejemplo, TANGANELLI I BERNADES, D., (2004, p. 113) o ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 56). Para este
dltimo, la clasificacion se fundamenta en la relacion existente entre el &mbito de las actividades que llevan
a cabo las sociedades madre y las que efectia la joint venture. Asi, en las «horizontales» la sociedad co-
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la alianza operan en la misma fase del proceso productivo y en el mismo mer-
cado de referencia. Se podria, pues, decir que los venturer compiten entre ellos
y que también lo hacen con la alianza que han creado. La joint venture vertical,
por su parte, tiene lugar, bien entre una empresa y sus clientes o proveedores,
bien entre empresas competidoras cuando el consorcio actia en mercados as-
cendentes o descendentes respecto al mercado en el que sus integrantes operan.
Por dltimo, la joint venture sera conglomeral cuando agrupe empresas cuyas
actividades no estdn relacionadas entre si o cuando opere en mercados ajenos a
aquellas. Desde nuestro punto de vista, los consorcios de [+D-+i podrian ser
tanto horizontales, como verticales o conglomerales.

2.3 Articulacion

Como hemos sefialado en anteriores capitulos, la joint venture se articula
juridicamente a través de un marco convencional que plasmara los pactos al-
canzados por los venturer y fijard la estructura legal concreta con que la alian-
za va a instrumentarse *¢. Conviene recordar que, pese a tratarse de un marco
complejo, formado a menudo por una gran variedad de acuerdos, estos estardn
interrelacionados y en su sustrato residird un tnico fin?’.

También hemos dicho que el marco convencional que regird la vida de la
Jjoint venture tendrd dos grandes pilares: acuerdo base y acuerdos de aplicacion *.
No obstante, ya hemos afirmado que nada impediria que el consorcio pudiese
funcionar mediante un dnico documento, sobre todo si se instrumenta a través de
una estructura meramente contractual *. Asi, puesto que los consorcios de [+D+i
suelen articularse mediante contrato, consideramos que bastard un solo docu-

mun actia en la misma fase que aquellas. En las «verticales», la joint venture tiene por objeto una fase
anterior o posterior del proceso productivo. Por tltimo, las joint venture de tipo «conglomerado» actian
en un ambito econdmico que no es propio de las sociedades madre.

% Asf lo afirma MicHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 22). En la misma linea, PIRONON, V., (2004, p. 41),
para quien el marco convencional contendra los compromisos de fondo asumidos por las partes y los objeti-
vos de la operacién, mientras que la estructura elegida serd el vehiculo para instrumentar la cooperacion.

37 PAULEAU, C., (2002, p. 225). Segtn la autora, todos los negocios formalizados, documentos fir-
mados y consentimientos prestados concurren a la obtencién de un tnico resultado juridico: la creacién y
regulacion del funcionamiento de una alianza entre las empresas partes.

% En este sentido, por ejemplo, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, pp. 149-151), quien habla de un acuer-
do preliminar y una constelacién de acuerdos complementarios. A esta dualidad tipolégica se refieren asimis-
mo BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, pp. 49 y ss.) o ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, pp. 67 y ss.).

% De la misma opinién es MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 361). Para el autor, desde un punto de
vista formal, la mayoria de estas alianzas estdn constituidas por dos series de documentos: un acuerdo de
base y uno o varios textos subsidiarios, que la doctrina llama «acuerdos satélites». Sin embargo, afiade el
autor, ello no debe entenderse en términos absolutos porque habrian de excluirse las non corporated joint
venture, que pueden funcionar sobre la base de un tinico documento. En la misma linea, ESTEBAN DE LA
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mento: el contrato de joint venture. Esto es particularmente aplicable a los con-
sorcios que se forman para participar en el Programa Marco de 1+D+i de la UE.
De hecho, el contrato que los regula se denomina «Acuerdo de Consorcio». Eso
si, el margen de maniobra del que los consorciados dispondrén para negociar
dicho documento estard condicionado por lo dispuesto en el «Acuerdo de Sub-
vencién», que firman con la Comision Europea .

3. EL CONTRATO DE JOINT VENTURE PARA CONSORCIOS DE I+D+i

Centrdndonos ya en el consorcio de 1+D+i que se articula mediante un
contrato de joint venture, vamos a analizar cudl seria su naturaleza, con qué
estructura contaria, quiénes serian sus partes contratantes, qué objeto y qué
dimension temporal tendria, cuél seria el contenido de la posicidn juridica de
los consorciados, como se regularia la evolucién del contrato y en qué circuns-
tancias terminaria la relacién.

3.1 Naturaleza

En anteriores capitulos hemos sefialado que el contrato de joint venture no
se encuentra tipificado en nuestro derecho, con lo que se encuadraria en la ca-
tegoria de contratos atipicos*!, que se rigen por la autonomia de la voluntad de
las partes siempre que no infrinjan disposiciones de cardcter imperativo **. Esto

Rosa, F, (1999, p. 67). De hecho, el autor usa indistintamente en su trabajo las denominaciones «contrato
base» y «contrato de joint venture».

40 Véase Comisién Europea (2015 y 2017).

4 Para MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 23), el contrato de joint venture se trata de un contrato
original, que no encaja en ninguna categoria conocida en los derechos nacionales. La doctrina, en general,
coincide con dicha apreciacion. Por ejemplo, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 73) habla del caricter
universalmente atipico de los acuerdos de joint venture. En parecidos términos, PAULEAU, C., (2002,
p- 209), para quien la joint venture se caracteriza, desde el punto de vista juridico, por una especifica ati-
picidad. También ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p.38), quien defiende que estamos ante un supuesto de
la realidad del comercio internacional solo identificable desde una perspectiva econémica. Como hemos
mencionado anteriormente, los contratos atipicos son definidos por DiEz-PicAzo y GULLON, (2013,
p- 27). Para los autores, los contratos tipicos son los que poseen regulacién legal, mientras que los atipicos
carecen de ella. Entre las obras sobre el tema, CARDOZO ROA y PARAFAN, (2019), ARRUBLA PAUCAR, J. A.,
(2015) o CHULIA VICENT y BELTRAN ALANDETE, (1999). Como ejemplos de jurisprudencia espaiiola,
STS 29 diciembre 1987 (supletoriedad del CC), o SSTS 19 mayo 1982, 9 diciembre 1988 'y 6 octubre 2006
(supletoriedad de contratos mds afines).

42 Segun estipula el articulo 1255 CC. Entre los autores que han tratado la autonomia de la voluntad
de las partes a la hora de regular sus derechos y obligaciones, SOrR0O RUSSELL, O., (2016), Dfez-Picazo, L.,
(TRD) o HERNANDEZ FrAGA, K., (RJIIE). Como ejemplo jurisprudencial, véase STS 22 diciembre 2000
(Iimite a la autonomia de la voluntad de las partes).
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hace que su obligatoriedad resida en la voluntad de las entidades consorcia-
das*®. Por consiguiente, las empresas, centros de investigacion y/o universida-
des que participen en el consorcio de I+D+i podran incorporar al documento
contractual los pactos, cldusulas y condiciones que tengan por convenientes,
tanto en lo que se refiere a la ejecucién en comtn del proyecto de [+D, como a
la posterior etapa de explotacion concertada de sus resultados. Eso si, mientras
respeten los limites impuestos por las normas de obligado cumplimiento que les
sean de aplicacion.

En relacién con este tltimo aspecto, y centrdndonos en los consorcios
transnacionales de I+D+i (en particular, los que participan en el Programa
Marco de la Unién Europea), destacamos tres categorias de normas de caricter
imperativo: las derivadas de la ley aplicable al contrato de consorcio, las pro-
venientes de otro régimen juridico que obligue a los consorciados por mandato
del derecho internacional privado, y las que tienen su origen en compromisos
adquiridos con la UE a cambio de la subvencion concedida.

Por lo que respecta a las primeras, la autonomia conflictual permitira a los
consorciados elegir la ley aplicable a su relaciéon*. De no hacerlo, cabria tam-
bién la determinacion objetiva. Puesto que el tema excede el propésito del pre-
sente trabajo, nos quedamos con la idea de que, sea cual fuere la ley aplicable a
un consorcio contractual de [+D+i, sus disposiciones limitaran la libertad de las
partes para organizar la relacién como mas convenga a sus intereses. En todo
caso, debemos precisar que si el consorcio participa en el Programa Marco de
la UE el ordenamiento juridico aplicable sera siempre el belga®.

En cuanto a las restricciones derivadas de otro régimen juridico que obli-
gue a las partes por mandato del derecho internacional privado *¢, quisiéramos

43 Asf lo afirman, sobre las joint venture, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 242), BAP-
TISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 49), MERCADAL y JANIN, (1974, p. 86) 0 MIQUEL RODRIGUEZ, J.,
(1998, p. 54). Para este tltimo, el cardcter estrictamente contractual permite que la autonomia de la voluntad
de las partes pueda organizar la relacién de la manera méds conveniente a sus intereses.

4 En nuestro ordenamiento, esta libertad de eleccién estd reconocida en términos muy amplios en el
articulo 3 del reglamento UE sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), ya citado.
Segtin dicho precepto, las partes pueden hacer su eleccién de forma expresa o tdcita, en cualquier momen-
to, para la totalidad del contrato o para una parte del mismo. Por lo que respecta en concreto a las joint
venture, véase PIRONON, V., (2004, p. 374).

4 Tal y como puede verse en Comisién Europea (2019), asi como en los modelos de clausulado de
Desca (2016, p. 37) o Eucar (2014, p. 16).

4 Asi, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 52), para quien las normas imperativas contenidas en los
ordenamientos nacionales marcan los limites dentro de los que puede desarrollarse la imaginacién de las
partes a la hora de alcanzar sus acuerdos; tanto las del derecho aplicable al contrato, que operan como li-
mite a la autonomia material, como las internacionalmente imperativas propias de un ordenamiento juri-
dico distinto, que limitan la autonomia conflictual. Segin defiende L6PEZ ZAMARRIPA, N., (2011, p. 6),
estas dltimas son normas de aplicacién inmediata, de orden publico para el derecho internacional privado,
que impiden la aplicacién del derecho extranjero o la disposicién voluntaria de particulares sobre las mis-
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incidir en las impuestas a los consorcios de I+D+i por el derecho de la compe-
tencia*’. Sobre este punto, cobra particular importancia la normativa de la
Unién Europea. Recordemos que esta no busca la existencia de una competen-
cia perfecta, ya que permite determinados acuerdos que, atin siendo restricti-
vos de la libre competencia, resultan beneficiosos para alcanzar otros objetivos
a los que el ordenamiento juridico otorga mayor importancia (como facilitar la
produccién o distribucién de bienes o servicios, o el fomento del progreso
técnico o econdmico)*®. Estd fuera de duda que los consorcios contractuales
de I+D+i persiguen fomentar el progreso técnico. Por ello, pese a implicar a
menudo restricciones a la libre competencia, en muchas ocasiones no seran
contrarios al derecho de la competencia. Es mas, tradicionalmente los acuer-
dos destinados solo a ejecutar un proyecto de I+D ni siquiera han sido consi-
derados anticoncurrenciales. El problema se ha planteado cuando dichos
acuerdos han ido acompafados de otros que no se consideraban estrictamente
necesarios para ejecutar el citado proyecto, rompiéndose asi el dificil equili-
brio entre limitacién de la competencia y fomento del progreso técnico®.
Como veremos mds adelante, la complejidad de estas normas hard que cada
consorcio de [+D+i requiera un andlisis pormenorizado de los compromisos
alcanzados entre sus integrantes.

Por ultimo, también tienen gran relevancia las restricciones a la autono-
mia material de los consorciados cuyo origen son los compromisos adquiridos
con la UE a cambio de la subvencion concedida. Baste recordar el minucioso
«Acuerdo de Subvencién» que la Comisién Europea firma con los participan-

mas. Un ejemplo serian las llamadas «leyes de policia», reguladas en articulo 9 del reglamento sobre la ley
aplicable a obligaciones contractuales (Roma I), ya citado, que mencionan LEIBLE, S., (CDT, pp. 228 y ss.)
0 CALvVO CARAVACA, A. L., (CDT, pp. 61 y ss.).

47 Ya hemos dicho con anterioridad que los pactos destinados a ejecutar en comiin un proyecto
de I+D, y a explotar sus resultados de manera concertada, pueden tener efectos anticoncurrenciales. Asi,
los consorcios contractuales de I+D+i con envergadura suficiente como para restringir la competencia en
un determinado mercado, tendran que someterse a las normas imperativas sobre defensa de la competencia
del lugar en el que operen, con independencia del derecho aplicable al contrato que les vincule. En este
sentido, MicHAVILA NURNEZ, A., (REEL p. 56).

‘8 Entre los autores espafioles que han analizado los vinculos entre los consorcios contractuales
de I+D+i y la defensa de la libre competencia, GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), LENCE REUA, C., (ADI-
DA), MARTIN ARESTI, P., (AAVYV, 2014) 0 SAGASTI AURRECOECHEA, J., (AAVY, 2019). Entre los autores
extranjeros, KAMIEN, MULLER y ZANG, (AER), KoraH, V., (1986), JACQUEMIN, A., (1987), LUNDQVIST, B.,
(AAVY, 2018) o Larson, M., (2001)

4 Sobre el tema, véase Comision Europea (1968). Este documento sostiene que los acuerdos suscri-
tos con el fin de emprender una investigacién en comiin o de desarrollar en comtn los resultados de una
investigacion hasta su aplicacién industrial no son restrictivos de la competencia. Sin embargo, esto cam-
biaria si las entidades participantes en el acuerdo contraen obligaciones que restringen la propia actividad
de I+D en el mismo dmbito, renunciando asi a la posibilidad de obtener ventajas competitivas frente a las
demds partes. Para un andlisis en el marco de las reglas generales del derecho de la competencia, véase,
por ejemplo, GOLDMAN y LYON-CAEN, (1994, pp. 460-463).
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tes en todo proyecto de [+D apoyado por el Programa Marco, que limita su
margen de maniobra para pactar entre ellos*°.

Volviendo a la naturaleza juridica de los consorcios contractuales de
[+D+i, su atipicidad aconseja reconducirlos a conceptos conocidos por la
doctrina o por nuestra legislacion positiva. Asi, consideramos que se trata de
un contrato consensual, pues es flexible y no requiere forma alguna para su
perfeccionamiento!. Ademads, tiene cardcter plurilateral >, ya que el benefi-
cio obtenido por los consorciados no tiene su origen en un intercambio de
prestaciones, sino en una cooperacion organizada. De hecho, se trata de un
contrato de colaboracién, a través del cual buscarédn realizar un proyecto de
interés comun a todos ellos **. Por otro lado, sera constitutivo de obligaciones
tanto de dar, como de hacer y/o de no hacer, duradero en el tiempo 3 y con un
marcado cardcter intuitus personae .

3.2 Estructura

La propia autonomia de la voluntad de las partes, a la que nos hemos re-
ferido en el apartado anterior, permitird a los consorciados configurar su joint
venture contractual de I+D+i como mejor consideren, sin que existan normas
acerca de cudl deberia ser su estructura®. Sin embargo, serd conveniente se-
guir determinados principios rectores. Asi, como todo contrato, debera articu-
larse en torno a dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas tendré carac-

30 Como ya hemos sefialado, dicho documento limita significativamente el margen de maniobra de
empresas, organismos de investigacion y universidades para pactar sus derechos y obligaciones recipro-
cos, tanto durante la ejecucion del proyecto de I+D como en la fase de explotacion de los resultados. Sobre
la imposibilidad de que el «Acuerdo de Consorcio» contravenga el «Acuerdo de Subvencion», véase Co-
misién Europea (2015, p. 7), CDTI (2014, p. 87) o European IPR Helpdesk (2017, p. 15). Varios aspectos
de este «Acuerdo de Subvencién» son analizados por FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 392) y por
BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 298).

51 Asi lo afirma, sobre las joint venture contractuales, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEL p. 24), para
quien se tratarfa de un documento muy poco formal.

2 En este sentido, por ejemplo, LLOVERAS DE RESK, M., (AAVYV, 1992, p. 154), al afirmar que las
Jjoint venture pertenecerian a la categoria de contratos plurilaterales.

3 Conviene recordar que para VICENT CHULIA, F., (2010, p. 1281), los contratos de colaboracién,
generalmente plurilaterales, se caracterizan por la comunidad de fin entre las partes.

3 De hecho, lo habitual serd que la relacién perdure mientras lo requiera el negocio comin que
constituye su objeto. En esta linea, ESTEBAN DE LA Rosa, F.,, (1999, p. 110), MANKABADY, M., (2008,
p. 514) o PIRONON, V., (2004, pp. 51-52).

3 Para PIRONON, V., (2004, pp. 71 y ss.), esa personalidad debe ser entendida en un sentido econ6-
mico, no juridico.

% Asi lo consideran, con cardcter general para las joint venture, ALTOZANO y PORTERO FONTANI-
LLA, (2003, p. 242), BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 49), MERCADAL y JANIN, (1974, p. 86) o
MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 54).
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ter expositivo y se denominard «predambulo» o «exposicion de motivos». La
segunda tendra cardcter dispositivo y en ella se distinguiran, a su vez, las dis-
posiciones iniciales, la parte central (que regula el nacimiento, la vida y la
muerte de la operacion) y las disposiciones finales . Ademas, serd extremada-
mente Util que se redacte sobre la base del correspondiente inventario (check-
list); es decir, de una lista de temas a abordar, que reduzca el riesgo de incurrir
en lagunas, al tiempo que facilite el orden y la claridad en la disposicién de las
cldusulas contractuales *®. No obstante, elaborar dicho inventario es labor com-
pleja, por la casi inexistencia de normativa en la que basarse y de modelos
contractuales a los que emular¥. Algo que, ademas, se ve agravado por la di-
ficultad de recurrir al apoyo jurisprudencial, puesto que las escasas aportacio-
nes en la materia se limitan a decisiones de la Comision Europea en el marco
de procedimientos anticoncurrenciales .

En suma, un ciimulo de circunstancias que nos llevan a sugerir un estudio
minucioso del supuesto de que se trate y la elaboracién a medida de un contra-
to lo mas completo y detallado posible . Por todo lo expuesto, en las paginas
siguientes nos limitaremos a proponer un inventario no exhaustivo, una espe-
cie de listado minimo, concebido a partir de los compromisos que suelen estar
presentes en dichos consorcios contractuales de I+D+i; en particular, los que
participan en el Programa Marco de la Unién Europea.

57 Segin afirman MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 27), el documento que regule el
consorcio contractual de I+D+i tendria la estructura siguiente: comparecencia, exponendos, clausulado,
firma y anexos.

8 Entre las obras con modelos de check-list para los contratos de joint venture, véase LANGEFELD-
WIRTH, K., (1992), HERZFELD, E., (1989), LINCH, R. P., (1989), WOLF, R., (2011) o DuUBISSON, M., (1989).
En cuanto a las joint venture contractuales de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE, véase
Comisién Europea (2015, p. 7), European IPR Helpdesk (2017, p. 17) o CDTI (2014, p. 87).

% Précticamente, las dnicas disposiciones legales en la materia se han adoptado por la UE en el
marco del derecho de la competencia. Entre ellas destaca el reglamento de exencién por categoria para
acuerdos de I+D, ya citado. No obstante, si existen varios modelos contractuales que pueden servir de
referencia. Entre ellos, Desca (2016) o Eucar (2014). Sobre la utilizacién de estos contratos-tipo se pro-
nuncia MOUSSERON, J. M., (1988, p. 56), quien prefiere «férmulas a medida» a los cldsicos instrumentos
contractuales «prefabricados», basados en la técnica del «formulario».

% Entre otras, destacamos Eurogypsum (1968), Henkel / Colgate (1972), Davidson Rubber (1972),
Vacuum Interrupters (1977), Beecham / Parke Davis (1979), Henkel / Colgate (1972), Windsurfing (1983),
Carbon Gas Technologie (1983), BP / Kellog (1985), Continental / Michelin (1988), Elopak / Odin (1990),
Alcatel Espace /ANT (1990), Konsortium ERC 900 (1990), BNP / Dresner Bank (1991), Conagra / IDEA
(1991) o Mitsubishi / Union Carbide (1991).

! En este sentido, LINCH, R. P., (1989), para quien elaborar a medida un contrato de joint venture
reviste tanta importancia debido al hecho de que no existen dos joint venture iguales. De hecho, segin
afiade, se trata de entidades que requieren grandes dosis de creatividad. Esta opinién es compartida por
MERCADAL y JANIN, (1974, p. 25). Sin embargo, PAILLUSSEAU, J., (RTDC, p. 15) precisa que querer prever
y organizarlo todo es un error, en cuanto el exceso puede provocar confusion y contradicciones. Desde esta
perspectiva, afirma el autor, es importante empezar el contrato por una exposiciéon de motivos, rigurosa y
formulada con claridad, que permita resolver con inteligencia lo imprevisto y lo imprevisible.
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3.3 Partes contratantes

Serdn partes del consorcio contractual de I+D+i las empresas, centros de
investigacidn y/o universidades que se comprometan a ejecutar en comun un
proyecto de [+D y a concertar la explotacion de sus resultados. Por esta razén,
el documento contractual deberd identificarlas, tanto a ellas como a las perso-
nas fisicas que las representen 2.

Como ya avanzamos al inicio de este trabajo, estos consorcios contrac-
tuales de [+D+i pueden tener una composiciéon muy variada. De hecho, los hay
horizontales, verticales y mixtos: en los horizontales, las empresas colaboran
con competidores; en los verticales, con no competidores (proveedores, clien-
tes, usuarios finales, centros investigadores); en los mixtos, con organizacio-
nes de ambos tipos . A priori serd mas facil cooperar en el marco de un con-
sorcio vertical que horizontal, pues la I+D+i con clientes y proveedores suele
ser menos problemadtica que con competidores. Pero esto no significa que se
deban evitar consorcios horizontales o mixtos, ya que no todos los proyectos
de I+D generan tecnologias estratégicas que permitan arafiar cuotas de merca-
do a la competencia®. En lineas generales, esta diferenciacion con base en la
composicion del consorcio atenderd al vinculo existente entre las actividades
econdmicas que cada participante efectiia fuera de la alianza, y entre aquellas

2 Asi lo entienden, para los contratos de joint venture, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003,
pp. 242-243). Segun afirman, las partes deben tener capacidad para participar en el negocio conjunto y, por
tanto, para celebrar el acuerdo de joint venture. Y, puesto que las personas juridicas actiian por medio de
representante, de lo que se trata es de determinar que los poderes concedidos al representante sean sufi-
cientes para que este pueda obligar al representado. Otros autores que abordan este tema son MEDINA DE
Lemus, M., (2007, p. 364) o WoOLF, R., (2011, p. 84).

3 Para un anélisis comparativo de la cooperacidn vertical y horizontal, en cuanto a ventajas y des-
ventajas, véase BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (REA, p. 109). Segtin los autores, la coope-
racion horizontal ha sido siempre tratada con prevencién por la sospecha de que genera conductas coluso-
rias, mientras que la cooperacién vertical ha sido vista como algo destinado a mejorar la eficiencia de las
empresas. Por otro lado, si se piensa que al cooperar las empresas buscan complementar y compartir acti-
vos y habilidades con los socios, y aprender en la cooperacion, las relaciones verticales ofrecen mads
oportunidades de aprendizaje que la colaboracién con socios que llevan a cabo la misma actividad. Sin
embargo, quizds en estas relaciones entre competidores a los socios les resulte mds sencillo apropiarse del
conocimiento de sus compafieros. En otro orden de cosas, si en toda relacién de cooperacién es importan-
te que los socios se conozcan, en la cooperacién en I+D con clientes y proveedores esto es un hecho, ya
que, aunque no haya sido llevando a cabo un proyecto de investigacion conjunto, es innegable que estas
entidades cuentan con relaciones previas. Ademads, prosiguen los autores, en la cooperacién vertical los
socios estaran mas dispuestos a comprometer activos importantes en la relacion que si la cooperacion se
lleva a cabo con competidores.

% Estariamos hablando de proyectos de investigacion bdsica o pre-competitiva, cuyos resultados
estan todavia muy alejados del mercado. O de proyectos de investigacién no competitiva, como aquellos
cuyos resultados permiten a los socios adaptarse a una normativa medioambiental de obligatorio cumpli-
miento en materia, por ejemplo, de eliminacién de residuos. A este tipo de proyectos se refiere expresa-
mente Comisién Europea (1996, p. 9).
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y la propia actividad de esta ultima. Asi, la naturaleza de esos vinculos serd
precisamente uno de los aspectos que evaluardn las autoridades que tutelan la
libre competencia. Y ello tanto si las partes contratantes son competidoras
como si no lo son .

En todo caso, recordemos que la adecuada composicién de los consorcios
contractuales de [+D+i serd una de las claves de su éxito. Porque, pese a sus
indudables ventajas tanto técnicas como econdmicas, muchas empresas, cen-
tros de investigacion y universidades los ven con reparos. Esto es asi, en gran
medida, debido a la inseguridad juridica que la propia cooperacién plantea,
sobre todo en un campo tan estratégico como la innovacion, reforzada por el
hecho de llevarse muchas veces a cabo con entidades procedentes de paises
diferentes, con sensibilidades y ordenamientos juridicos distintos. La pérdida
de tiempo en negociaciones interminables, el miedo a enemistarse con un
cliente o un proveedor con el que se participa en un proyecto de 1+D, el temor
a que la cooperacion con un competidor pueda darle acceso a conocimientos
que reduzcan una posicion ventajosa en el mercado o la incertidumbre sobre la
posibilidad de disfrutar realmente de los resultados del proyecto son algunas
de las circunstancias que juegan en contra de los consorcios contractuales de
I+D+i%. No obstante, ya hemos indicado que esta inseguridad puede verse

% En este sentido, Comisién Europea (2011, p. 4). Segiin el documento, los acuerdos de coopera-
cién horizontal (entre competidores) pueden ser un medio de compartir riesgos, ahorrar costes, incre-
mentar inversiones, agrupar conocimientos técnicos, aumentar la calidad y la variedad del producto y
lanzar mas rdpidamente la innovacién. No obstante, en algunos casos pueden plantear problemas de
competencia. Asi ocurriria, por ejemplo, cuando las partes acuerdan fijar los precios o la produccion, o
repartirse los mercados, o cuando la cooperacién permite a las partes mantener, mejorar o aumentar su
poder de mercado y sea probable que ello cause efectos negativos sobre los precios, la produccion, la
innovacién o la variedad y calidad de los productos. A las posibles repercusiones sobre la libre compe-
tencia se refiere GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 841). Para la autora, el mayor peligro de las alianzas
cientifico-tecnoldgicas se da en la esfera de la competencia y surge, sobre todo, cuando el acuerdo se
celebra entre competidores (acuerdos horizontales), pues siempre existird el riesgo de que conduzca a
la coordinacién de los precios y de las cantidades que se vayan a producir. De hecho, estas alianzas
pueden ser un primer paso para luego repartirse los mercados, fijar precios o planificar conjuntamente
la distribucion. Entre los autores que han estudiado los riesgos anticoncurrenciales de la cooperacién
cientifico-tecnoldgica, véanse también CALOGHIROU y VONORTAS, (AAVY, 2001, p. 4). Entre los proce-
dimientos ante la Comisién Europea en materia de defensa de la competencia, que analizan consorcios
horizontales de I+D+i, véanse Vacuum Interrupters (1977), Henkel / Colgate (1972) o Continental /
Michelin (1988) (alianzas entre competidores). A dichos procedimientos se refiere, por ejemplo, JAc-
QUEMIN, A., (1987, pp. 53 y ss.)

% Entre los procedimientos ante la Comisién Europea en materia de defensa de la competencia, que
analizan consorcios verticales de I+D+i, véanse BP / Kellog (1985) o Elopak / Odin (1990). De ellos ha-
blan KoraH, V., (DN, pp. 3y 5) o LARSON, M., (2001, p. 48).

7 Sobre estos y otros inconvenientes, véase Comisién Europea (1996, p. 6). En cuanto a las razones
por las que estas alianzas suelen fracasar o frustrase, JAVIER Ruiz, F. (2008, p. 64) menciona las siguien-
tes: problemas contractuales, falta de implicacion y de dotacién de recursos por parte de los socios, facto-
res externos que cambian el contexto en que la colaboracién tenia sentido, carencia de liderazgo tanto
entre socios como internamente por quienes deberfan liderar la colaboracién en las distintas entidades,
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reducida si se es cuidadoso a la hora de elegir las entidades con las que se va a
cooperar. Al menos en teorfia, es preferible que se trate de entidades a las que
se conoce y con quienes se ha tratado previamente. Ademads, es 1til que sean
complementarias entre si; es decir, que aporten a la alianza algin valor afiadi-
do en términos de tecnologia, equipamiento o redes comerciales. Es también
conveniente asegurarse de que las entidades en cuestion gozan de buena salud
desde un punto de vista econdémico, y de que disponen de los medios humanos
y materiales que les permitan realmente efectuar su contribucién al proyecto.
Tampoco estaria de mds que tuvieran experiencia previa en estas estructuras de
cooperacion cientifica, tecnoldgica e industrial %.

Para concluir este apartado, hay que sefalar que los consorcios contrac-
tuales de I+D+i que pretendan beneficiarse de ayudas de la UE deberan respe-
tar, en su composicion, las reglas de participacion previstas en el Programa
Marco y en sus normas de desarrollo ®.

3.4 Objeto y causa

Como cualquier joint venture, el consorcio contractual de [+D+i tendrd
por objeto la realizaciéon en comin de un negocio o proyecto empresarial espe-
cifico™; en este caso, una actividad de investigacion cientifica, desarrollo tec-
nolégico e innovacién industrial.

Sobre este punto, lo primero que habria que delimitar es el alcance de la
cooperacion. En efecto, no tendrd la misma trascendencia un compromiso que
se limite a la ejecucion de un proyecto de I+D, que si se extiende a la fase de
explotacion econdmica de sus resultados. En el primer supuesto, las entidades

procesos incompatibles por parte de los distintos socios o escasa atencion a la gestion de la colaboracion.
A los posibles inconvenientes se refiere también GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, p. 841).

% Para BAYONA, GARCTA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (2000, p. 4), la eleccién de los socios es uno
de los pasos mds importantes en la formacién de una alianza y, si se habla de cooperacién en I+D, puede
ser clave para que el proyecto de investigacion sea exitoso. Otros autores que inciden en la relevancia de
esta eleccion de socios son MIOTTI y SACHWALD, (RP, p. 1496). En cuanto a los aspectos a considerar para
hacer una buena eleccion, véase Eureka (1997, p. 15) o Comisién Europea (1996, p. 11).

% Véase el reglamento UE que fija las normas de participacién y difusion aplicables al Programa
Marco de la UE, ya citado. En cuanto al tipo de entidades susceptibles de participar en un consorcio
de I+D+i subvencionado por la UE y las funciones que pueden desempeiiar, constltese Comision Europea
(2015, p. 9) 0o CDTI (2014, p. 63).

70" Asi lo afirma, para las joint venture, MICHAVILA NUNEZ, A., (REEL p. 15). Segiin la autora, la
realizacion de esa actividad especifica es la razén de ser de la joint venture, el motivo por el que las enti-
dades involucradas deciden cooperar. En esta idea inciden ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y QUINTANA,
(2002, p. 17), al afirmar que se trata de situaciones en que los socios estin dispuestos a ceder un porcenta-
je de su autonomia a cambio del beneficio de poder desarrollar un negocio o proyecto empresarial que, de
forma individual, resultaria inviable.
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cooperantes se limitardn a concertar sus derechos y obligaciones mientras dure
el proyecto, concediéndose mutuamente plena libertad para que cada uno ex-
plote individualmente sus resultados’!. En el segundo caso, por el contrario,
los integrantes de la alianza pactardn también la titularidad de la tecnologia
generada y el modo en que esta vaya a ser explotada desde un punto de vista
econdémico. Como ya hemos mencionado en piginas anteriores, el que se trate
de uno u otro supuesto condicionard su valoracién por las autoridades que
defienden la libre competencia 7.

Sea cual fuere el alcance de la cooperacion, los consorciados deberdn fijar
los objetivos tecnoldgicos que se persiguen, asi como las lineas de investigacion
que van a seguirse para alcanzarlos. Delimitar con precision estos dos aspectos
serd de gran utilidad, por ejemplo, cuando los integrantes de la alianza pretendan
alcanzar pactos limitativos de actividades paralelas de I+D. En linea con lo ante-
rior, también serd til que se pacte un programa de trabajo, con clara asignacién
de tareas entre las entidades cooperantes. Lo habitual serd que todos estos aspec-
tos se mencionen en el documento contractual y se describan de forma completa
en la memoria técnica que lo acompaifiard como anexo .

En cuanto a la causa del consorcio contractual de I+D+i, entendemos
que, como en toda joint venture, consistird en el interés comtn que las partes
persiguen . Ahora bien, el que haya un interés comtin no significa que todos
los consorciados compartan un mismo interés °. De hecho, cada uno de ellos

"I Hablariamos de acuerdos de I+D «puros» o «semipuros». Para GOMEZ MENDOZA, M., (RDM,
p. 848), serian acuerdos «puros» los que solo prevén actividades de investigacion en comtun. Por el contra-
rio, los acuerdos «semipuros» establecerian ademads restricciones en la investigacion que las partes lleven
a cabo por separado mientras dure el proyecto.

2 Entre los procedimientos ante la Comisién Europea en materia de defensa de la competencia, que
analizan consorcios de I+D «puros», véanse Eurogypsum (1968) o Henkel / Colgate (1972). Entre los que
evaldan consorcios de I+D «semipuros», Beecham / Parke Davis (1979) o Carbon Gas Technologie (1983).
Y entre los que se extienden a la explotacion industrial, Vacuum Interrupters (1977), Continental / Michelin
(1988), Alcatel Espace / ANT (1990), Konsortium ERC 900 (1990), VW / Man (1983) o Sopelem / Vickers
(1978). A todos, o a algunos de ellos, hacen referencia KoraH, V., (1986, p. 13), GOMEZ MENDOZA, M.,
(RDM, pp. 849-856), JACQUEMIN, A., (1987, pp. 51-61) o KoraH, V., (DN, pp. 3-6).

73 A esta memoria técnica se refiere MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 41). Para los
autores, dicho documento deberd detallar, lo mds claramente posible, las cuestiones técnicas, los distintos
hitos, el plan de trabajo, la cronologia prevista y los recursos que se van a emplear. Segiin CDTI (2014,
p. 68), la memoria técnica ha de describir los objetivos del proyecto de I+D y su plan de trabajo, incluyen-
do todas las actividades a ejecutar. Dicho plan de trabajo deberia reflejar: la divisién en paquetes del tra-
bajo a realizar, con objetivos y resultados claros y con las actividades estructuradas en tareas; la asignacién
precisa de responsabilidades y recursos dentro del consorcio; y la planificacién temporal del trabajo, asi
como los hitos y entregables del proyecto.

7 La existencia de un interés comiin entre los integrantes de una joint venture es mencionada por
MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 177) o PiroNON, V., (2004, p. 52).

7> Asi lo defiende HERZFELD, E., (1989, p. 36), para quien las joint venture pueden servir tanto para
distribuir los resultados de una actividad de interés comun entre las entidades participantes, como para
disfrutar conjuntamente de alguna utilidad con fines consorciales, aunque no conlleve reparto de dinero.
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(empresas, centros investigadores, universidades) tendrd un interés propio ’,
que serd igual o distinto al de los otros, pero que convergera con el de los de-
mads para asi convertirse en causa del contrato ”’.

No podemos terminar este apartado sin recordar que objeto’® y causa ™
son elementos esenciales de todo contrato y deberian quedar claramente de-
terminados en el articulado que regule el consorcio contractual de [+D+i %. A
ello ha de ayudar la parte expositiva del documento (también llamada «predm-
bulo» o «exposicion de motivos»), pues podria recoger los objetivos de cada
contratante, asi como los del consorcio en su conjunto. En efecto, si bien es
cierto que el predmbulo no reviste el mismo valor juridico que la parte dispo-
sitiva, es incuestionable su utilidad hermenéutica®', pues reflejara la voluntad

En el mismo sentido, véase PAULEAU, C., (2002, p. 117). Segtn la autora, el hecho de que no exista repar-
to directo de las ganancias que se deriven de la alianza no desnaturaliza la finalidad estratégica de la mis-
ma. Por el contrario, aflade la autora, sus eventuales frutos deberdn siempre repercutir en los resultados
individuales de cada una de las empresas participantes. Sobre este asunto véase también MEDINA DE LE-
Mus, M., (2007, p. 379). Para el autor, aunque se presume que las partes buscan retirar beneficios directos
o indirectos de la joint venture, el interés en recibirlos no es siempre el mismo. Asi, a un asociado pueden
interesarle mds las ventajas que obtiene por la venta de materias primas o semifacturadas que los resulta-
dos de la alianza, o bien puede buscar la garantia de aprovisionamiento que representa esta forma asocia-
tiva con preferencia a los propios dividendos.

6 En efecto, en un consorcio de [+D+i los intereses individuales de quienes lo integran pueden ser muy
variados. Para GOMEZ, OCHOA, RUIZ y ZALDUMBIDE, (2001, p. 128), algunos ejemplos serian acceder a un
know-how del que se carece, externalizar areas no estratégicas o, en caso de poder beneficiarse de ayudas
publicas, acceder a financiacién adicional. Otras posibilidades serfan aprender de otras organizaciones, acce-
der a recursos humanos cualificados o alcanzar sinergias a través de la puesta en comun de informacion y
conocimientos. Segun sefiala GOMEZ MENDOzZA, M., (RDM, p. 840), el interés podria residir en las econo-
mias de escala y en las sinergias que se obtienen al combinar recursos, informaciones, equipos cientificos, o
conocimientos técnicos y de comercializacién. Otros autores que han abordado este extremo son MONTORO,
MoraA y OrTIZ DE URBINA, (REDEE, p. 185) 0 ASCHHOFF y ScHMIDT, (RIO, p. 19).

7 De este modo opinan MICHAVILA NURNEZ, A., (REEIL p. 16) o ECHARRI, PENDAS AGUIRRE y
QUINTANA, (2002, p. 15). Para estos tultimos, mds que un «interés comun», las entidades cooperantes
persiguen una «utilidad comuin».

78 Segin DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 215), quien afiade que, para que el contrato sea
viélido, el objeto ha de ser posible, licito y determinado. Numerosos manuales de cardcter general analizan
el objeto en los contratos. Entre los mds recientes, INFANTE Ruiz y LOPEZ DE LA CRruUZ, (2019, p. 75) o
Brasco Gasco, F, (2017, p. 138). Entre las obras monogrificas SAN JULIAN Puig, V., (1996). Como
ejemplo de jurisprudencia de tribunales espafoles, véase STS 5 junio 1978 (objeto posible), STS 27 sep-
tiembre 2007 (objeto licito) y STS 5 noviembre 1993 (objeto determinado).

7 De nuevo nos remitimos a DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 218). Segtn el autor, de la
causa en los contratos puede hablarse en sentido objetivo o en sentido subjetivo. En el primero, la causa es
la funcién econémico-social del contrato; en el segundo, el motivo practico por el cual las partes lo cele-
bran. Otras obras de carécter general tratan la causa en los contratos. Entre ellas, DIEz-PicAzo y GULLON,
(2013, p. 36) 0 SANCHEZ CALERO Y otros, (2018, p. 153). Como muestra de jurisprudencia de tribunales
espanoles, STS 21 septiembre 1998 (existente), STS I abril 2000 (verdadera) y STS 6 junio 2002 (licita).

80 Como ejemplos de cldusulas para consorcios contractuales de I+D+i que participen en el Progra-
ma Marco de la UE, véase Desca (2016, p. 8) o Eucar (2014, p. 6).

81 Sobre la utilidad de la parte expositiva, véanse tanto PIRONON, V., (2004, p. 52), como MEDINA DE
Lemus, M., (2007, p. 369). Para este tltimo, aunque no puede afirmarse que el predmbulo tenga un valor
juridico igual al del contrato, permite aclarar la voluntad de las partes en caso de dificultades de interpreta-
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real de empresas, centros de investigacién y universidades en el momento de
contratar. Entre otros aspectos, el predmbulo deberia mencionar los fines
cientificos y tecnoldgicos que se persiguen, la voluntad de las partes por co-
laborar para alcanzarlos, los conocimientos previos que cada una aporta y, en
caso de que el proyecto de [+D+i participe en el Programa Marco de la UE,
dejar constancia de este hecho y de que los pactos alcanzados no podrin in-
fringir el «Acuerdo de Subvencién» firmado con la Comisién Europea. Con
el mismo fin interpretativo, convendria que el contrato incorporara un aparta-
do con definiciones de términos que puedan ser controvertidos, como «dere-
chos de acceso», «informacién confidencial», «explotacién de resultados» o
«conocimientos previos y adquiridos» 2.

3.5 Dimension temporal
Al igual que sucede en todo contrato, las estipulaciones que establecen

cuando (y hasta cuiando) las obligaciones pueden ser exigibles, son también
cruciales en el consorcio contractual de I+D+i. Estamos hablando de las que

cién. Por lo que respecta, en particular, a los consorcios contractuales de I+D+i, véase MONTIEL, IGLESIAS,
RosILLO y otros (2010, p. 29). Para los autores, lo que denominan «exponendos» deberian recoger los fun-
damentos legales y las motivaciones que tienen las partes para suscribir el contrato. Segtn ellos, deberfan
mencionar, entre otros, los fines de las universidades y de las empresas participantes, los antecedentes del
contrato que se consideren de interés o relevantes para una mejor interpretacién y ejecucién del mismo, el
objeto genérico (es decir, el campo en el que se pretende colaborar), la normativa al amparo de la que se firma
el contrato, la declaracion de las partes contratantes de querer colaborar para el supuesto concreto, los cono-
cimientos previos (know-how, propiedad industrial o intelectual, experiencia que se considere necesaria para
ejecutar el contrato o para delimitar los conocimientos no transferibles), marcos de colaboracién acordados
con anterioridad, participacién en convocatorias publicas... Los autores afiaden que es vital que lo expuesto
sea veridico y redactado de buena fe, puesto que la falsedad de lo declarado puede suponer la nulidad del
contrato y la correspondiente responsabilidad de quien ha falseado la informacion. También puede consultar-
se CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 17), para quienes el «expositivo» ha de reflejar los objetivos y
el alcance esperados del proyecto, asi como los conocimientos previos aportados por cada parte (empresas,
centros investigadores...) necesarios para ejecutarlo. En relacién con los consorcios contractuales de I+D+i
que participan en el Programa Marco de la UE, véanse Comisién Europea (2015, p. 7), asi como los modelos
de contrato de Desca (2016, pp. 5y 6) o Eucar (2014, p. 2). En los tres documentos se menciona la utilidad
de referirse, en la parte expositiva, al «Acuerdo de Subvencion».

82 Asi lo entienden ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, pp. 243-244). Segiin afirman los
autores, con ello se trataria de dar a los conceptos clave un significado preciso que, a su vez, determine el
alcance de las obligaciones de los contratantes. Por lo que respecta, en particular, a los consorcios contrac-
tuales de I+D+i, véase CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 18). Para los autores es aconsejable
incluir una cldusula al inicio del contrato que contenga las definiciones de términos que puedan dar lugar
a confusion o controversia en su interpretacion (como proyecto, colaboraciones externas, subcontratos,
conocimiento preexistente, conocimiento adquirido, derecho de acceso, informacién confidencial, dere-
chos de propiedad intelectual e industrial, resultado, explotacion...). Sobre los consorcios contractuales
de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE, véanse Comisién Europea (2015, p. 8), asi como
los modelos de contrato de Desca (2016, pp. 6-8) o Eucar (2014, pp. 2-6).
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fijan tanto su fecha de inicio, como su duracién o la subsistencia de compro-
misos una vez se haya extinguido.

Como hemos expuesto en anteriores capitulos, la fecha de entrada en
vigor del contrato puede fijarse de distintas maneras 3. En el supuesto que
nos ocupa, podrd acordarse que suceda en un momento determinado (por
ejemplo, cuando haya sido firmado por todas las empresas, centros de in-
vestigacion y universidades que vayan a ejecutar en comun el proyecto
de I+D+i) o que tenga lugar en una fecha fija posterior (por ejemplo, en el
momento en que dicho proyecto vaya realmente a comenzar) 3¢, Pero tam-
bién podria estipularse que entrase en vigor en un momento «determina-
ble», como seria el caso si se hiciese depender del cumplimiento de una
condicidn suspensiva ¥; es decir, de que suceda un acontecimiento futuro e
incierto, como seria el que se aprobase la solicitud de ayuda presentada a
una administracion puiblica®. En este dltimo caso recordemos que, si la
relacion se somete a una condicidn suspensiva, el nacimiento de los recipro-
cos derechos y obligaciones depende de que finalmente tenga lugar el hecho
que constituye la condicion.

En cuanto a la duracién del consorcio contractual de I+D+i, podra ser
tanto determinada como indeterminada. La eleccion dependera de las circuns-
tancias que prevalezcan en cada caso concreto y, en especial, del alcance de la
alianza. En efecto, la duracidn del contrato variard en funcién de que aquella se
limite a ejecutar en comun un proyecto de [+D o se extienda también a la explo-
tacién de sus resultados. Dicho esto, lo 16gico serd que la relacién se mantenga
en vigor hasta que empresas, centros de investigacion y universidades hayan
cumplido sus obligaciones reciprocas y los intereses de todos ellos hayan que-
dado plenamente satisfechos®. En cualquier caso, se tratard de encontrar un
equilibrio entre la necesidad de vincular a los consorciados por tiempo suficien-
te para alcanzar los objetivos previstos y la de convenir mecanismos de salida

83 Sobre la fecha de entrada en vigor de los contratos en general, BERG, A. G. J., (1991, p. 5).

8 Ambas opciones parecen posibles segiin Comisién Europea (2019, p. 23) o los modelos de con-
trato de Desca (2016, pp. 5-8) y Eucar (2014, p. 2).

85 Para DfEz-PicAzo y GULLON, (2013, p. 155), en los casos de sumisién a condicion suspen-
siva el contrato existe, pero permanece en suspenso su eficacia. Entre los trabajos sobre el particular,
CLEMENTE MEORO, M., (AAVY, 2011) o ArRa SoutuLLo, C., (2000). Como ejemplo de jurispru-
dencia de tribunales espafioles, STS 18 mayo 2005 o STS 17 julio 2012 (efectos de la condicién
suspensiva).

8 Para los consorcios cuyo proyecto de I+D+i se presenta al Programa Marco de 1a UE, una cldusu-
la de este tipo se prevé en los modelos de contrato de Desca (2016, p. 8) y Eucar (2014, p. 2).

87 Recordemos que para DIEz-Picazo y GULLON, (2013, p. 252), una de las causas de extincién de
la relacion contractual es haberse logrado plenamente la finalidad econémica pretendida y haberse agota-
do los efectos buscados, por haber quedado plenamente satisfechos los intereses de las partes y cumplidas
todas las obligaciones.
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por si los resultados dejasen de compensar su esfuerzo ®. A estos efectos, po-
dria ser til pactar hitos temporales vinculados a la consecucién de objetivos
tecnoldgicos especificos, cuyo alcance fuese condicion necesaria para que el
contrato pasase al hito siguiente . Tampoco estaria de mas que el documento
previese eventuales prorrogas en la duracion inicialmente acordada®°. Por ulti-
mo, queremos recalcar que si el consorcio de I+D-+i participa en el Programa
Marco de la UE la relaciéon debera mantenerse, al menos, hasta que se hayan
cumplido todas las obligaciones derivadas del «Acuerdo de Subvencién» firma-
do entre los consorciados y la Comision Europea®'.

No debemos concluir este apartado sin mencionar la conveniencia de que
determinadas estipulaciones sigan vinculando a los consorciados més alld de
la vida del contrato; es decir, una vez extinguida su relacion contractual *2. En
el supuesto que nos ocupa, estariamos hablando, entre otras, de las relativas a
la confidencialidad, la ley aplicable, la solucién de controversias, la divulga-
cién de los resultados generados por el proyecto de I+D, y los derechos de
acceso a conocimientos previos que los participantes hayan aportado para eje-
cutar el proyecto o para explotar sus resultados *.

3.6 Contenido de la posicion juridica de los consorciados

Las empresas, universidades y centros de investigaciéon que deciden
ejecutar en comun un proyecto de I+D y explotar sus resultados de manera
concertada, disfrutardn de una posicion juridica que quedara reflejada en las
cldusulas que describan sus respectivos derechos y obligaciones. Como re-
gla general, dichas cldusulas deberdn redactarse con el maximo esmero, a
fin de mostrar fielmente las intenciones de los participantes, describir con

8 Asflo afirman BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 64), para quienes la joint venture debe tener
cardcter evolutivo. Segtin afiaden los autores, es necesario que las empresas fundadoras protejan sus intereses
a largo plazo, previendo cldusulas de salida que permitan terminar la relacién sin demasiados perjuicios
econdmicos, asi como la eventual adaptacién de los acuerdos que hayan celebrado.

8 A estos hitos temporales se refiere FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, pp. 409 y ss.). Para la
autora, el acuerdo entre las entidades cooperantes debera fijar etapas en la investigacién y plazos para
presentar informes de progreso, que constituyan obligaciones contractuales para las partes.

% En este sentido, DUBISSON, M., (1989, p. 23) 0 MOUSSERON, J. M., (1988, p. 239). Para este dltimo, la
previsién de una prérroga es importante en los negocios complejos, como seria el caso de las joint venture.

" Un ejemplo de este tipo de cldusula puede verse en el modelo de contrato de Desca (2016, p. 8).

2 A la posibilidad de pactar la subsistencia de determinados compromisos mds alld de la vida de los
contratos se refiere BERG, A. G. J., (1991, p. 137).

% Como ejemplo de cldusulas de esta naturaleza, véanse los modelos contractuales de Eucar (2014,
p. 15) o Desca (2016, p. 9). Segtin la redaccién de este dltimo, algunas de dichas cldusulas tendrian una
pervivencia limitada en el tiempo, mientras que otras tendrian una pervivencia ilimitada.
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claridad y concrecidn el alcance del negocio compartido y evitar ambigiie-
dades que puedan ser fuente de conflictos, permitiendo asi una alianza du-
radera y fructifera **.

Puesto que hemos manifestado nuestra intencién de reconducir los con-
sorcios de I+D+i a la figura de la joint venture contractual, mantendremos la
misma estructura que en el capitulo anterior. Asi, hablaremos de la contribu-
cion al negocio comiin, la participacion en sus resultados, el control conjunto,
la buena fe reforzada, la confidencialidad y la no competencia.

3.6.1 CONTRIBUCION AL NEGOCIO COMUN

Una de las principales cuestiones a determinar por el consorcio con-
tractual de I+D+i es como va a contribuir cada uno de los participantes a la
ejecucion en comun del proyecto de I+D vy, en su caso, a la explotacion
concertada de sus resultados. En efecto, baste recordar que una de las ca-
racteristicas mas definidoras de las joint venture es que son agrupaciones
de recursos, puesto que sus integrantes se comprometen a aportar los me-
dios necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos®. Como hemos
sefialado en pdginas anteriores, dicha agrupacidn de recursos constituye la
razén de ser de la joint venture, al tratar sus integrantes de unir fuerzas y
crear sinergias basdndose en la complementariedad técnica, productiva o
comercial existente entre ellos.

Segun veremos en breve, esas contribuciones pueden ser de naturaleza
muy diversa®. Asi, las habrd materiales, humanas o tecnoldgicas. Algunas
conllevardn obligaciones de dar; otras, compromisos de hacer o de no hacer®’.
Es mas, las habra de tipo individual, por lo que tendrdn que ser asumidas por
el participante a quien corresponda; otras, por el contrario, serdn comunes a
dos 0 mas de ellos y habran de cumplirse conjuntamente. Eso si, como hemos
reiterado varias veces, en ningin caso se considerardn contrapartida las unas

% En esta linea, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 450).

% A este extremo se refiere ESTEBAN DE LA RosA, F., (1999, p. 43), al defender que uno de los rasgos
centrales de la joint venture es la contribucién de cada uno de los socios al proyecto con arreglo a sus ca-
pacidades propias. O también BRODLEY, J., (HLR, p. 1523), cuando afirma que cada participante ha de
efectuar una contribucién a la empresa comun.

% Sobre este particular, MICHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 38) 0 AGUILG, J. F., (RGD, p. 5816).

7 A tenor del articulo 1088 CC, toda obligacidn consiste en dar, hacer o no hacer. En cuanto a cémo
definir cada una de ellas, véase, por ejemplo, DE VERDA BEAMONTE Yy otros, (2019, pp. 41-44). Para los
autores, las prestaciones de dar imponen al deudor la obligacién de entregar la posesion de una cosa; las
de hacer, la de desarrollar un comportamiento positivo, distinto al de la entrega de algo; las de no hacer, la
de llevar a cabo un comportamiento negativo, como una omision o una abstencion.
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de las otras, como seria el caso en una relacién sinalagmatica, sino obligacio-
nes interdependientes %.

Ademds, es necesario recordar que las aportaciones hechas por las empre-
sas, los centros de investigacion y las universidades constituirdn una agrupacion
de recursos en sentido econdmico, no juridico, con lo que no conllevardn cambio
alguno en la propiedad de dichos recursos *. De hecho, para proceder a su afec-
tacion (tanto al proyecto de I+D como a la explotacion de sus resultados) dichas
entidades podran recurrir a cualquier medio aceptado en derecho, como podria
ser la licencia, el arrendamiento, el préstamo o la cesion.

No podemos concluir esta introduccion sobre las contribuciones de los
consorciados sin reiterar la conveniencia de que se encuentren valoradas en
el contrato. Como veremos en préximas paginas, eso les permitird conocer
su cuota tedrica de acceso tanto a la gestion del proyecto conjunto como a
sus resultados ',

3.6.1.1 Contribucion para la ejecucion conjunta del proyecto de I+D

En la fase de ejecucion en comtin del proyecto de I+D, entendemos que
las aportaciones de las empresas, centros de investigacion y universidades con-
sistirdn, sobre todo, en obligaciones de hacer y de dar.

El principal compromiso de hacer se derivard, precisamente, del hecho de
acometer el proyecto de I+D conjuntamente. En efecto, en linea con la definicién
de [+D+i dada al inicio de este trabajo, un proyecto de I+D se circunscribe a las
fases de investigacion cientifica y desarrollo tecnolégico '°'. Seria, por tanto, un
proceso de experimentacion sistematico, al que se destinarian recursos humanos

% Asi lo afirma PIRONON, V., (2004, p. 246). En relacién con este asunto, recordemos que DfEz-
Picazo y GULLON, (2013, p. 25), considera sinalagmaticas las relaciones que crean obligaciones recipro-
cas; es decir, la una como contrapartida de la otra.

9 Segin PAULEAU, C., (2002, p. 106), en materia de joint venture existen dos maneras de entender
una agrupacién de recursos: o bien se trata de una agrupacion en sentido econémico, sin que implique
cambios en la propiedad de los recursos que las entidades cooperantes destinan a la alianza, o bien se da
una agrupacion en sentido juridico, que supondria la puesta en comtn de la propiedad de dichos recursos
en el seno de una entidad separada (la empresa «comin»). Desde nuestro punto de vista, en los consorcios
contractuales de I+D+i nos encontrariamos en el primero de los dos supuestos.

190 En opinién de DiAz ZARATE, R., (AF), los beneficios o las pérdidas de la joint venture se repar-
tirfan entre los integrantes en proporcion a su participacién en la empresa conjunta.

101 Para la Comisién Europea (2014), en su marco para ayudas estatales a la I+D+, un proyecto
de I+D incluye objetivos claros, actividades a realizar para lograr esos objetivos (incluidos su coste) y
resultados concretos para identificar los logros de esas actividades y compararlos con los objetivos rele-
vantes. Sobre este particular, ver también GOMEZ, OCHOA, Ru1z y ZALDUMBIDE, (2001, p. 155). Segtn los
autores, un proyecto de I+D es un conjunto de actividades encaminadas a lograr un objetivo especifico
dentro de un plazo y unos recursos acordados.
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y materiales, y que contaria con unos objetivos predeterminados y un horizonte
temporal concreto. En lineas generales, atravesaria las siguientes fases: buisque-
da bibliogréfica, experimentacion en laboratorio, y verificacion a escala piloto de
la viabilidad técnica y econdmica de los resultados obtenidos. Por tanto, el hecho
de haberse comprometido a ejecutar conjuntamente el proyecto de I+D obligara
a cada uno de los consorciados a acometer una serie de tareas concretas '%2, re-
partidas entre ellos de antemano con arreglo a una memoria técnica'® y cuyo
coste asumird el responsable de llevarlas a cabo ',

En relacién con dichas prestaciones de hacer, consideramos que las enti-
dades obligadas a efectuarlas asumen compromisos de medios, no de resulta-
dos '%, Asi, el consorciado de que se trate no estard obligado a alcanzar un re-
sultado especifico, bastando con que asigne los medios humanos y materiales

102 Recordemos que CALOGHIROU, IOANNIDES y VONORTAS, (JES, p. 3), definen las RJIV (Research
Joint Venture) como organizaciones controladas conjuntamente por, al menos, dos entidades, cuyo objetivo
es llevar a cabo en cooperacion actividades de investigacion y desarrollo. Sobre el particular, véase también
el reglamento UE de exencién por categoria para acuerdos de I+D, ya citado. En efecto, a la hora de definir
«investigacién y desarrollo en comun» la Comisién Europea estima que se trata de actividades repartidas
entre varias entidades en funcién de una especializacion en el contexto de la investigacion y el desarrollo;
es decir, cuando dichas entidades participan en las actividades de I+D cubiertas por el acuerdo y dividen la
labor de investigacion y desarrollo de la manera que estiman mds adecuada.

103 A esta memoria técnica se refiere MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 41). Para los
autores, dicho documento debera detallar, lo mas claramente posible, las cuestiones técnicas, los distintos
hitos, el plan de trabajo, la cronologia prevista y los recursos que se van a emplear. Segiin CDTI (2014,
p- 68), la memoria técnica ha de describir los objetivos del proyecto de I+D y el plan de trabajo del mismo,
incluyendo todas las actividades a ejecutar. El plan de trabajo debe reflejar: la divisién en paquetes del
trabajo a realizar, con objetivos y resultados claros, y con las actividades estructuradas en tareas; la asig-
nacién precisa de responsabilidades y recursos dentro del consorcio; y la planificacion temporal del traba-
jo, asi como los hitos y entregables del proyecto.

104 En cuanto al coste de las tareas a desempeiiar por los participantes en un proyecto de I+D (aunque
limitado a los admitidos por la UE a los efectos de recibir ayudas con cargo a su Programa Marco), véan-
se 1zQUIERDO, M. y J. M., (1995). Para los autores, las principales partidas serfan: personal cientifico,
consumibles, gastos de viajes y dietas, bienes de equipo, gastos de coordinacidn, servicios externos y
gastos informaticos. La suma de todos estos costes permitiria calcular el coste total del proyecto de I+D.
A las diferentes categorias de costes se refieren también MONTIEL, IGLESIAS, RosILLO y otros (2010,
p. 42). Para los autores, estas serian: personal propio que interviene en el proyecto de I+D, contrataciones
externas para que ejecuten determinadas actividades, material inventariable y equipamiento cientifico-
técnico que se haya de adquirir y/o utilizar, material fungible que vaya a ser consumido, o viajes y dietas
con motivo de reuniones. También se incluirfa una partida de «otros gastos», donde cabrian los costes re-
lacionados con, por ejemplo, tramitacion de patentes, edicién y reprografia, traducciones, asistencia a
congresos, alquiler de equipos, servicios de documentacion y bisqueda bibliografica o servicios cientifi-
cos de apoyo a la investigacion.

105 Sobre la diferencia entre contratos de medios y de resultado, nos remitimos de nuevo a DfEz-
Picazo y GULLON, (2013, p. 129). Segtin los autores, en relacién con la obligacién de realizar una presta-
cién de hacer pueden distinguirse dos tipos diferentes, segiin que lo comprometido por el deudor sea una
pura actividad o conlleve ademads la obtencién de un determinado resultado. En el primer caso, se habla de
obligacion de medios; en el segundo, de resultado. En aquella, el deudor cumple desplegando diligente-
mente la actividad, aunque no consiga el resultado esperado. En cambio, en esta tltima solo hay cumpli-
miento si el resultado se alcanza.
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que sean necesarios para ejecutar las tareas pactadas (con lo que no incurrird
en responsabilidades en caso de no alcanzar el objetivo cientifico o tecnoldgi-
co inicialmente previsto); eso si, siempre que haya actuado con la diligencia
debida. Similar obligaciéon de medios, y no de resultados, es la que asume
asimismo el consorcio, en su conjunto, en caso de que una administracién
subvencione el proyecto de [+D. Ello significa que la concesién de la ayuda
quedara condicionada a que el programa de trabajo se ejecute diligentemente
y en la forma en que fue aprobado, pero no a la obtencién de los resultados
tecnolGgicos previstos en la propuesta 1%,

También en conexién con este tema, cada consorciado tendra la obliga-
cidén de llevar un registro de las tareas realizadas y del coste de las mismas, asi
como de elaborar informes de seguimiento, tanto técnicos como financieros.
Esto serd particularmente importante si el proyecto de 1+D se presenta al Pro-
grama Marco de la UE, pues la Comision Europea llevara un control de las
tareas asignadas a cada participante y condicionard el abono de la subvencién
a la ejecucion real de las mismas 7.

Por otro lado, en esta fase de ejecucidn conjunta del proyecto de I+D los
consorciados deberdn asimismo contribuir con prestaciones de dar. La princi-
pal tendréd que ver con los conocimientos técnicos que cada uno ya poseia an-
tes de iniciar la colaboracién, sobre los que concedera un derecho de acceso a
los otros participantes que necesiten utilizarlos para ejecutar las tareas que les
hayan sido asignadas durante el proyecto de I+D 1%,

Sobre esta modalidad de contribucién al negocio comun, es necesario ha-
cer algunos comentarios. En primer lugar, como cualquier otra aportacién, debe-
rd hacerse constar su valoracion econdomica. Mdas adelante, veremos que este
extremo es de suma importancia, pues de la contribucién global de cada venturer
dependerd, en gran medida, su derecho a beneficiarse de los resultados del pro-

19 Asi se desprende, por ejemplo, de Comisién Europea (2017). Segiin este modelo de «Acuerdo de
Subvencidn», los participantes en un proyecto de I+D subvencionado por la UE se comprometen a ejecu-
tar los trabajos especificados en los correspondientes anexos técnicos y a llevar a cabo las actuaciones
necesarias para conseguir los resultados previstos en la propuesta. Sin embargo, el hecho de no alcanzar
dichos resultados no esta entre los supuestos de incumplimiento contractual.

107 En este sentido, Comisién Europea (2017). En efecto, para que los participantes en un proyecto
de I+D subvencionado por la UE puedan recibir los pagos periddicos, habran de presentar un estado de
costes de las tareas asignadas, justificando las eventuales desviaciones con respecto a las previsiones ini-
ciales. A esta obligacion se refiere también CDTI (2014, p. 90), al afirmar que cada participante debera
presentar informes técnicos y financieros periddicos, donde tendra que declarar sus costes elegibles reales
y las eventuales desviaciones en que haya incurrido.

108" A los conocimientos previos se refieren FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, pp. 395-396) o
CaRNas, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 19). Para estos dltimos, los resultados generados por un pro-
yecto no provienen del vacio, sino que surgen y necesitan de conocimientos previos que tienen y aportan
las partes al proyecto.

216



RECONDUCCION DEL CONSORCIO DE I+D+i A LA JOINT VENTURE CONTRACTUAL H

yecto y su cuota de participacion en el control conjunto de la operacion '%°. Por
otro lado, serd clave que cada uno de ellos delimite el conocimiento previo al que
permite acceder, para asi evitar abusos o malos entendidos. Ademas, esos dere-
chos de acceso deberian conllevar el compromiso, por parte de los beneficiarios,
de mantener en secreto los conocimientos en cuestion y utilizarlos solo para la
ejecucion del proyecto de [+D. En cuanto al modo de instrumentar la concesion,
entendemos que se hard mediante la correspondiente licencia. Esto obligara a
concretar otros aspectos de esa figura, como la posibilidad o no de conceder
sublicencias, el nivel de proteccidn territorial que tendra el licenciatario, la con-
formidad juridica y material del conocimiento transferido, o la prohibicion de
seguir utilizdndolo una vez finalizado el proyecto de I+D . En otro orden de
cosas, si dicho proyecto es subvencionado con fondos del Programa Marco de
la UE 1, 1a regulacion del derecho de acceso a los conocimientos previos estard
condicionada por las normas de participacion en el mismo; en concreto, por el
«Acuerdo de Subvencién» que se firma con la Comisién Europea. Para concluir,
debemos sefialar que se trata de una materia sensible desde el punto de vista
anticoncurrencial, por lo que lo estipulado por los venturer habra de respetar las
limitaciones impuestas por el derecho de la competencia !'2.

3.6.1.2 Contribucion para la explotacion concertada de los resultados

Una vez los consorciados hayan llevado a cabo en comtn la investigacion
cientifica y el desarrollo tecnoldgico, serd la hora de explotar sus resultados de
manera concertada. En esta fase de la [+D+i, circunscrita ya a la innovacién
industrial, las empresas, centros de investigacion y universidades deberdn asu-
mir diversos tipos de contribuciones (tanto de dar, como de hacer o no hacer)
destinadas a asegurar el éxito de dicha concertacién.

Un primer tipo estard relacionado con la divulgacién o no de los resul-
tados del proyecto de I+D ejecutado en comiin; es decir, con el grado de

19 Segiin opina Dfaz ZARATE, R., (AF), los beneficios o pérdidas de la joint venture se repartirian
entre los integrantes en proporcion a su participacion en la empresa conjunta.

110" A 1a licencia como modo de instrumentar la autorizacién de derechos de acceso se refieren tam-
bién CaNAsS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 31). Para un estudio mds detallado sobre el tema, nos
remitimos a lo ya expuesto en anteriores capitulos al hablar de la transferencia de tecnologia como modo
de gestionar la I+D+i.

11 La normativa que regula el Programa Marco de I+D+i de la UE presta especial atencién a los dere-
chos de acceso a conocimientos previos de los participantes. Véanse, por ejemplo, European IPR Helpdesk
(2014, pp. 11 y 19), Comisién Europea (2015, p. 10), Comision Europea (2019, pp. 232-237), o los articulos
de los modelos contractuales de Eucar (2014, pp. 3 y 12-13) y Desca (2016, pp. 7, 28 y 30).

12 En este sentido, véanse KorAH, V., (1986, p. 57) 0 JACQUEMIN, A., (1987, p. 67).
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confidencialidad con el que van a tratarlos. Y para ello se habrian de conci-
liar los intereses del empresariado (de normal, partidario de evitar que un
avance tecnoldgico pueda llegar a oidos de competidores) !'* con los de cen-
tros de investigacion o universidades (mads interesados en difundirlos por
motivos académicos o curriculares) ''*. En efecto, como ya hemos puesto de
manifiesto en anteriores capitulos, en el &mbito cientifico, la rdpida difusién
de los resultados tiene gran importancia, pues tradicionalmente el prestigio
de una universidad u organismo de investigacion (y la carrera profesional de
sus propios cientificos) se fundamentan en el nimero y la calidad de las pu-
blicaciones realizadas '°. 'Y ese interés por divulgar cuanto antes, suele cho-
car con la pretension empresarial de mantener la confidencialidad el mayor
tiempo posible; al menos, hasta que su inversidén sea rentable o hasta que
dichos resultados hayan podido ser protegidos por un derecho de propiedad
industrial ', Dicho esto, si se trata de divulgar los resultados de un proyecto
de I+D subvencionado por el Programa Marco de la UE, el margen de ma-

113 Recordemos que, para CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 176), la industria estd interesada
en mantener la garantia de explotacién de las invenciones sin ser perturbada por los competidores,
mediante la obtencién de derechos exclusivos de explotacion, cuya existencia es determinante para
que aquella decida asumir el coste requerido para la explotacién econémica de la invencién. Este
interés es mencionado también por FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409), para quien los tra-
bajos de investigacion generan resultados que pueden tener gran valor econémico mientras se man-
tengan secretos.

14 Como hemos mencionado en paginas anteriores, la inexistencia de intereses comunes entre em-
presas y centros generadores de I+D, en materia de confidencialidad de los resultados del proyecto, se
pone de manifiesto en BLANCO JIMENEZ, A., (1999, p. 44).

115 Sin embargo, FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 255) considera que, en cierta medida, el
interés por controlar los tiempos de la divulgacion de los resultados deberia ser compartido por los propios
investigadores; en particular, cuando estos pasan a convertirse en inventores. En efecto, el investigador-
inventor deberia ser el primer interesado en que los resultados de su investigacion se explotasen, para asi
obtener derechos sobre una parte de los beneficios econémicos que puedan generarse. Y, para ello, serd
requisito imprescindible que la publicacién no destruya la novedad de la invencién, pues este extremo
impedirfa su patentabilidad.

116 Segtin HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, pp. 36 y 53), la confidencialidad de los resul-
tados suele ser un punto de friccién en este tipo de relaciones juridicas, pues es habitual que los investi-
gadores quieran hacer publicas sus averiguaciones mediante articulos o ponencias. Para los autores, esta
pretension seria totalmente factible en los proyectos de «investigacion propia», pero no asi en los de
«investigacion colaborativa», pues los derechos sobre el particular pertenecen a las entidades cooperan-
tes en su conjunto. Por tanto, la divulgacién a terceros de informacién sobre los resultados (via informes,
articulos en revistas cientificas, tesis doctorales) requerird el consentimiento previo de todas las partes
implicadas. A esto mismo se refieren CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 25), para quienes, como
complemento a la regulacién de los aspectos de confidencialidad, teniendo en cuenta la mision de los
organismos de investigacién de generar conocimiento y difundirlo al conjunto de la sociedad, el acuerdo
habrd de fijar un procedimiento de revision por las otras partes de las actividades de difusién o publica-
cion de resultados del proyecto. Sobre este tema, CLAVER CAMPILLO, J. A., (2015, p. 46) considera que
la utilizacién comercial de los resultados obtenidos debe equilibrarse con el mayor retorno social posible,
y con el derecho a publicarlos, en tanto no afecte a derechos de explotacion de los mismos. Asi, la confi-
dencialidad exigible a los centros generadores de I+D no deberia ir m4s alld de lo necesario para asegurar
la proteccién de los resultados.
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niobra de los consorciados estara limitado por el «Acuerdo de Subvencion»
firmado con la Comisién Europea ',

Un segundo tipo de contribucidén a la explotacién en comun de los resul-
tados tendria que ver con la proteccion de la tecnologia generada. En el su-
puesto que nos ocupa, se trataria de impedir que una entidad ajena a la alianza
pudiera explotar los resultados del proyecto de I+D sin el consentimiento de
quienes lo han llevado a cabo y asumido sus costes. Asi, los integrantes del
consorcio habran de decidir si se protege o no dicha tecnologia a través de un
derecho de propiedad industrial. Y, de ser asi, cémo van a contribuir a los cos-
tes de solicitud y mantenimiento del derecho en cuestion, asi como a los de su
defensa frente a terceros usurpadores ''8. En todo caso, ya hemos sefialado que
cada vez es mayor la importancia que las administraciones otorgan a la protec-
cién de los resultados de la investigacion, pues suelen considerarlo un presu-
puesto necesario para su eficaz explotacion ',

Otro tipo de contribucién de los consorciados en esta fase del proyecto
de I+D+i estard vinculado, precisamente, con la explotacién directa de los
resultados obtenidos; es decir, con la fabricacion y la comercializacidn. Dicha
explotacion requerird de acuerdos entre las empresas, universidades y orga-
nismos de investigacion involucrados. Y, a la hora de negociarlos, se deberd
buscar un equilibrio que a todos beneficie. Lo que no serd tarea fécil, pues
habra quien, como consecuencia de los resultados obtenidos, pueda fabricar y
vender productos nuevos u optimizar los que ya fabrica. Otros, en cambio, no
podran hacerlo, como sucederia con universidades, centros tecnolégicos o
aquellas empresas situadas en otras etapas del proceso de produccion y distri-
bucioén. Sea como fuere, algunas de las contribuciones a efectuar serian: con-
cesion de exclusividades territoriales para fabricar o comercializar, limitacio-
nes sobre precios o cantidades, comunicacion de mejoras ulteriores,
compromisos de participaciéon en desarrollos tecnoldgicos futuros o todas
aquellas destinadas a compensar a los consorciados que no vayan a poder
explotar la tecnologia resultante (por ejemplo, otorgandoles condiciones co-

17 Comisién Europea (2015, p. 10), CDTI (2014, pp. 86-87 y 93), European IPR Helpdesk (2014,
pp- 12y 21) o los modelos contractuales de Eucar (2014, p. 14) o Desca (2016, pp. 27-28).

118 Sobre este asunto nos remitimos a anteriores capitulos; en concreto, a lo dicho sobre los diferen-
tes mecanismos, nacionales e internacionales, de proteccién de resultados de un proyecto de I+D.

19 Una muestra de ello la tenemos en el Programa Marco de I+D de la Unién Europea. En efecto,
segtin Comisién Europea (2017, p. 66), los propietarios de los resultados de proyectos de I+D, que puedan
ser objeto de explotacién econdmica, deberdn garantizar su proteccion adecuada y eficaz. Es mds, como
se dice en Comision Europea (2019, p. 87), los costes derivados de dicha proteccién seran considerados
costes subvencionables del proyecto de I+D, a los efectos de calcular la ayuda a recibir por parte de la UE.
Sobre este mismo asunto, véase CDTI (2014, pp. 86 y 93) o European IPR Helpdesk (2014, pp. 13 y 20).
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merciales ventajosas o ddndoles comisiones por las ventas a terceros de los
productos fabricados con la tecnologia en cuestion) '%. Eso si, habrd que ser
cuidadoso y evitar los pactos contrarios al derecho de la competencia '*!. Por
dltimo, hay que recordar que las administraciones publicas estdin muy intere-
sadas en que los resultados de los proyectos de I+D no se queden en meras
contribuciones tedricas al desarrollo de la ciencia. Una buena prueba de ello
seria la legislacion espaiiola sobre patentes, que exige que la patente se explo-
te, directamente o por persona autorizada (un licenciatario, por ejemplo), en
el plazo de tres afios desde su concesién o de cuatro desde su solicitud '?2.
Otra muestra seria que la concesion de ayudas a los proyectos de I+D suele
estar condicionada a la existencia de planes para llevar a cabo la explotacién
de sus resultados '%.

Un cuarto tipo de contribucién en esta etapa de la actuaciéon conjunta
de I+D+i, atenderd a la decision de los consorciados de explotar de manera
indirecta la tecnologia generada. En efecto, las entidades cooperantes no solo
pueden explotar los resultados del proyecto a través de la fabricacién y comer-
cializacién de los productos nuevos o mejorados. De hecho, muchas veces es
habitual explotar dichos resultados mediante su transferencia. Tal seria el caso
si los consorciados no quieren, o no pueden, ejecutar por si mismos las labores
de fabricacion y comercializacidn, y optan por autorizar a un tercero (median-
te el correspondiente contrato de licencia) para que lleve a cabo las citadas
actividades por su cuenta y riesgo, repartiéndose entre ellos la retribucién que

120 Sobre estos y otros compromisos vinculados a la explotacién econémica de la tecnologia genera-
da, véase UNCTAD (1992, pp. 42 y ss.). A la relevancia de pactar como van a explotarse los resultados de
la investigacion en comun, y al alcance de esos pactos, se refieren MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros
(2010, pp. 37-38), HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, pp. 50-53) o CANAS, CONESA, CORTES y
otros, (2010, pp. 21-23).

121" Para los conflictos entre el derecho de la competencia y los pactos en materia de explotacién de
resultados, véanse GOMEZ MENDOZA, M., (RDM, pp. 852-853) 0 JACQUEMIN, A., (1987, pp. 48-74).

122 De no explotarse, la propia norma establece un severo sistema de licencias obligatorias, que po-
drian llevar a que la patente se explotase sin contar con la voluntad del titular Asf lo afirman BROSETA y
MARTINEZ SANZ, (2019, p. 241), al referirse al articulo 90 de la ley de patentes, ya citada. Para un anélisis
exhaustivo sobre este requerimiento, véase BOTANA AGRA, M., (1975).

123 Sirva de ejemplo el Programa Marco de I+D de la Uni6én Europea. Los proyectos de I+D que
pretendan beneficiarse de los fondos asignados a este programa, han de adjuntar a la propuesta un plan de
explotacion y difusion de resultados, documento que es tenido muy en cuenta por la Comisién para apro-
barla o rechazarla. Si la propuesta es aprobada, las entidades participantes tienen que detallar dicha estra-
tegia en el «Acuerdo de Consorcio» que han de negociar y firmar entre ellos (Consortium Agreement). Y
deben mantenerla actualizada durante todo el tiempo que dure el proyecto de I+D, en funcién de cémo este
vaya evolucionando. Es mds, a su conclusion, han de presentar un informe final que explique cémo van a
explotar los resultados finalmente obtenidos. El visto bueno a dicho informe es requisito necesario para
que la Comision les transfiera la parte de subvencion que les quede por percibir. Sobre las obligaciones de
los beneficiarios del Programa Marco en materia de explotacion de los resultados de los proyectos de I+D,
ver European IPR Helpdesk (2014, pp. 12y 26) o CDTI (2014, pp. 86 y 93).
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aquel les pague como contraprestacion >4, 'Y también lo seria si algunos optan
por licenciar sus derechos a otro consorciado, renunciando ellos a fabricar y/o
comercializar por su cuenta'?. Sea como fuere, estas contribuciones de los
cooperantes requerirdn regular el precio de la licencia y su forma de pago, la
duracion de la autorizacién, el nivel de proteccion territorial del licenciatario,
la prohibicién de que aquel fabrique o comercialice fuera del territorio conce-
dido, la posibilidad de conceder sublicencias, la exigencia de producir cantida-
des y calidades minimas o el deber de comunicacién de eventuales mejoras.
Por otro lado, hemos de recordar que, si la licencia tiene su origen en el pro-
yecto conjunto de I+D, la conformidad con el derecho de la competencia de
los pactos que alcancen se habra de buscar en el reglamento de exencién por
categoria para cuerdos de [+D y no en el aplicable a los acuerdos de transfe-
rencia de tecnologia, ambos ya citados. El motivo es que dicha licencia se
considera una forma concertada de explotacion de los resultados de un proyec-
to de I+D ejecutado en comun ',

Para concluir con las contribuciones de los consorciados al negocio comiin
durante la fase de explotacion de los resultados, debemos referirnos de nuevo a
las que tienen su origen en la obligacion de conceder derechos de acceso a los
otros consorciados; en este caso, en la medida en que sean necesarios para la
explotacion de la tecnologia generada, tanto si se trata de sus respectivos cono-
cimientos previos, como si son conocimientos adquiridos por haber participado
en el proyecto de I+D !?’. Como hemos apuntado en paginas anteriores, cada
participante habra de delimitar el conocimiento al que permite acceder. También
debera preverse el compromiso de los beneficiarios de mantenerlo en secreto y

124 Entre los autores espafioles que han estudiado este instrumento de explotacién indirecta de los resul-
tados de un proyecto de I+D, RUBIRALTA, M., (2003), PEREZ RASTRILLO, D. (REE), MARTIN ARESTI, P.,
(AAVY, 2018), ENciso ALONSO-MUNUMER, M., (AAVYV, 2012), VICENT CHULIA, F., (AAVY, 1990), MULLE-
RAT BALMARA, R., (AAVYV, 1990) 0 CORTES, MARTINEZ DE AGUIRRE Y NAVARRO-FAURE, (2014).

125 Para los proyectos de I+D+i subvencionados por el Programa Marco de la UE, la posibilidad de
transferencia entre los propios consorciados se prevé expresamente en European IPR Helpdesk (2014,
p- 20) o en Comisién Europea (2019, p. 243). Segtin el «Acuerdo de Subvencién», los participantes habran
de asegurar la explotacion de sus resultados, sea por si mismos (por ejemplo, para investigaciones ulterio-
res o para sus actividades industriales y comerciales), sea a través de terceros u otros participantes (por
ejemplo, licencidndoselos).

126 Recordemos que el reglamento de exencidén por categoria para acuerdos en materia de I+D, ya
citado, considera «explotacion de resultados» tanto la fabricacién y comercializacion de productos (o la
utilizacion de procedimientos) derivados de actividades de I+D, como la cesioén de derechos de propie-
dad industrial, la concesion de licencias sobre tales derechos y la comunicacion de know-how con el fin
de posibilitar esa fabricacion o esa utilizacién. Sobre este particular, véase, por ejemplo, KORAH, V.,
(1986, pp. 60-61).

127 Sobre este punto, véase, CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, pp. 20-24). Los autores anali-
zan la regulacion de los derechos de acceso durante la fase de explotacién de los resultados, tanto si se
trata de acceder al conocimiento previo como al adquirido. A estos derechos de acceso se refieren FER-
NANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, pp. 396-398) o BLANCO JIMENEZ, A., (1999, pp. 305-308).
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utilizarlo solamente para la explotacién de los resultados. Ademads, el contrato
deber4 fijar su valoracion econémica. Y, sobre el modo de instrumentar la conce-
sion, entendemos que se hard asimismo mediante licencias '*. En otro orden de
cosas, si ese proyecto es apoyado por el Programa Marco de la UE, la regulacién
del derecho de acceso para la explotacion, tanto si se trata de un conocimiento
previo como adquirido, estard condicionada por las normas de participacién en
el mismo; en concreto, por el «Acuerdo de Subvencion» que se firma con la Co-
mision Europea!?. Para finalizar, conviene recordar que hablamos de pactos
potencialmente anticoncurrenciales, por lo que deberan respetar las limitaciones
impuestas por el derecho de la competencia !*°.

3.6.2 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DEL NEGOCIO COMUN

Como hemos expuesto en anteriores capitulos, las entidades que deciden
cooperar en el marco de una joint venture 1o hacen con el objetivo de beneficiar-
se de los resultados del proyecto empresarial de interés comtn. Pero también
hemos dicho que los fines que mueven a cada una de esas entidades son muy
diversos, al igual que los beneficios que esperan obtener de la colaboracion !,
En todo caso, el documento contractual debera fijar con claridad el modo de
reparto de los resultados para asi contribuir a alimentar el interés de todos los
venturer, asi como su confianza en la alianza *>. Un reparto que, en muchas
ocasiones, no serd tarea sencilla; sobre todo, cuando el motivo que los conduce

128 A las licencias, como modo de instrumentar la autorizacion de derechos de acceso, hacen tam-
bién referencia CANAS, CONEsSA, CORTES y otros, (2010, p. 31).

129" A titulo de ejemplo, véanse European IPR Helpdesk (2014, pp. 18-19), Comisién Europea (2015,
p. 10), Comisién Europea (2019, pp. 234 y 260), o los modelos contractuales de Eucar (2014, pp. 3
y 12-13) y Desca (2016, pp. 27 y 30).

130" En este sentido, véanse KorAH, V., (1986, p. 57) 0 JACQUEMIN, A., (1987, p. 67).

131 Asi lo defiende HERZFELD, E., (1989, p. 36), para quien las joint venture pueden servir tanto para
distribuir los resultados de una actividad de interés comiin entre las entidades participantes, como para dis-
frutar conjuntamente de alguna utilidad con fines consorciales, aunque no conlleve reparto de dinero. En el
mismo sentido, véase PAULEAU, C., (2002, p. 117). Segtn la autora, el hecho de que no exista reparto direc-
to de los resultados que se derivan de la alianza no desnaturaliza la finalidad de la misma. En cambio, afiade,
sus eventuales frutos deberdn siempre repercutir en los resultados individuales de cada una de las empresas
participantes. Sobre este asunto, véase también MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 379). Para el autor, aunque
se presume que las partes buscan sacar beneficios directos o indirectos de la joint venture, el interés en reci-
birlos no es siempre el mismo. Asi, a un asociado pueden interesarle mds las ventajas que obtiene por la
venta de materias primas o semifacturadas que los resultados de la alianza o por la garantia de aprovisiona-
miento que representa esta forma asociativa con preferencia a los dividendos.

132 En efecto, segtin BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 77), mantener el interés de las entida-
des fundadoras es tan importante como resolver los conflictos que surjan. En la misma linea, MERCADAL
y JANIN, (1974, p. 25), quienes insisten en la conveniencia de que el contrato de joint venture se construya
de manera equilibrada, intentando evitar pactos leoninos.
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a participar en la joint venture va mas alld de la distribucion de las eventuales
ganancias obtenidas por aquella!**. Dicho esto, ya que todas esas entidades
contribuyen al negocio comun, entendemos que todas deberian poder benefi-
ciarse de sus resultados. Es més, lo razonable serd que el reparto sea proporcio-
nal a las contribuciones hechas por cada una de ellas '3,

Por lo que respecta a las joint venture de I+D+, el objetivo compartido serd
obtener unos resultados que supongan una mejora tecnoldgica en relacién con lo
existente hasta la fecha. No obstante, el interés individual de cada participante
(empresa, universidad, centro de investigacion) podria no coincidir. Por ello, el
hecho de que todos contribuyan a sufragar los costes del proyecto y todos tengan
que beneficiarse de sus resultados, no implica que todos hayan de ser propieta-
rios de los mismos o que deban serlo por partes iguales '35

Podria, por ejemplo, darse el caso de que la propiedad de los resultados se
asignara solo a algunas entidades cooperantes y a las otras se les compensara por su
contribucién al proyecto de [+D. También seria viable un supuesto de propiedad
compartida de los resultados, en el que las cuotas de copropiedad de cada partici-
pante dependieran de sus respectivas contribuciones al proyecto. Por tanto, conven-
drd que entre ellos acuerden a quién va a pertenecer la tecnologia generada y, en
caso de propiedad compartida, de qué manera va repercutir en el derecho individual
de los copropietarios a proteger dicha tecnologia, difundirla, explotarla desde un
punto de vista econémico y llevar a cabo desarrollos tecnoldgicos ulteriores '*.

133 Para MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 378), si la joint venture tiene solo por objeto la entrega de
dividendos, la proporcionalidad es una regla simple a definir y ejecutar. Si, en cambio, las partes persiguen
beneficios de naturaleza mas indirecta, como el acceso a instalaciones comunes o a resultados de investi-
gaciones de empresas comunes, el reparto es mas delicado. Otros autores que tratan la problematica del
reparto de los resultados de dichas alianzas son WOLF, R., (2011, pp. 103-105) o LiNncH, R. P., (1989,
p. 135). Para este ultimo, el tema estarfa relacionado con lo que denomina «4Rs» del modo de estructurar
la joint venture: responsabilidad, recursos, riesgos y recompensa; en concreto, con cémo regular dichos
factores de manera justa. Por lo que respecta a la recompensa, el autor dice que, entre otros aspectos, el
contrato deberfa concretar quién disfrutara del derecho a fabricar los productos, quién podrd comerciarlos,
o quién adquirira tecnologia o la recibird en licencia.

134 Sin embargo, MicHAVILA NUREZ, A., (REEIL p. 40) considera otras opciones. Asi, tras afirmar
que el modelo de reparto debe establecerse con claridad, sefiala que puede responder a diferentes modelos:
de forma proporcional a la participacién de cada uno en el total, a partes iguales, una parte fija y otra pro-
porcional a la participacién, reserva o reinversion de una parte...

135 La problematica relacionada con la propiedad de los resultados de la investigacién es analizada por
CARNaAs, CoNEsA, CORTES y otros, (2010, p. 18) o por MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, pp. 21
y 22). Estos tltimos autores distinguen dos tipos de relaciones juridicas que se generan entre empresas y
organismos investigadores al ejecutar proyectos de I+D: contratos de investigacion y desarrollo (lo que de-
nominamos «I+D ejecutado por tercero») y convenios de I+D colaborativa (lo que denominamos «coopera-
cién cientifico-tecnoldgica»). Segun precisan (p. 36), la propiedad deberia ser compartida en las del segundo
tipo, pues los resultados son fruto de un esfuerzo comun. Asi, seran las partes quienes habran de pactar las
proporciones de titularidad que a cada una le corresponda en funcion de las contribuciones realizadas.

136 A estos y otros pactos en materia de propiedad de los resultados se refiere UNCTAD (1992, p. 35).
Para los supuestos de copropiedad, véase VAZQUEZ LEPINETE, T., (1996).
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Sea como fuere, hemos de sefialar que si el proyecto recibe subvenciones
con cargo a un programa publico de ayudas a la [+D+i, los integrantes de la
alianza tienen limitado su margen de maniobra a la hora de alcanzar pactos en la
materia'¥’. 'Y no hay que olvidar que la posibilidad de obtener subvenciones
suele ser uno de los motivos que inducen a empresas, centros de investigacion y
universidades a involucrase en consorcios de I+D+i '*; unas subvenciones que
se repartiran entre ellos en funcién de sus respectivas contribuciones al proyecto
y que serd una manera de participar en los resultados del negocio compartido.

3.6.3 CONTROL CONJUNTO DEL NEGOCIO COMUN

Como ya hemos también expuesto, la contribucién de cada consorciado
condicionari el alcance de su poder de control sobre el proyecto empresarial de
interés comun. Ahora bien, siempre debera respetarse una de las premisas bési-
cas de toda joint venture: el imprescindible control conjunto '*°. Con esto nos
referimos a que los cooperantes habran de ponerse de acuerdo para decidir la
estrategia a seguir por la estructura creada '*°, algo que se pondrd de manifiesto
en una doble vertiente: activa, que supone la adopcion de decisiones de forma
consensuada; pasiva, que implica un poder de veto . Es mds, este equilibrio de

137 Tal serfa el caso de los proyectos que se presenten al Programa Marco de I+D de la UE, pues la
normativa aplicable regula muchos temas relacionados con la propiedad de los resultados de la investiga-
cién. Segin CDTI (2014, p. 86), los resultados obtenidos en el marco de esos proyectos de 1+D seran
propiedad de quienes hayan efectuado el trabajo del que se deriven los resultados. Y, en el supuesto de que
varios participantes hayan ejecutado de manera conjunta ciertos trabajos, no pudiéndose determinar la
parte ejecutada por cada uno, la propiedad de dichos resultados deberia también ser conjunta. Sobre el
mismo tema, véase Comisién Europea (2015, p. 10) o los modelos contractuales de Eucar (2014, p. 11) y
Desca (2016, pp. 25-26).

138 En este sentido, BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS, (REA, p. 112). Para los autores,
la participacion en programas de fomento de la investigacion promovidos por las diversas administracio-
nes es uno de los motivos que favorecen la cooperacion entre empresas. En efecto, vistos los potenciales
conflictos derivados de la cooperacién, que podrian disuadir a las empresas a la hora de emprender pro-
yectos conjuntos, la expectativa de obtener subvenciones mediante la participacion en dichos programas
actuaria, en cierto modo, de contrapunto. Al efecto incentivador de las ayudas publicas se refieren también
CaRNas, CoNEsA, CORTES y otros, (2010, p. 7).

139 Es de gran interés lo que sobre este tema opina LINCH, R. P., (1989, p. 135). Para el autor, cuando
el equipo negociador llega a entender quién aporta los recursos, quién asume las responsabilidades, quién
soporta los riesgos y quién obtiene los beneficios, existe base suficiente para negociar el tema del control.
Segun afiade, las empresas que abordan demasiado rapido este tema hardn que las negociaciones se cen-
tren en cuestiones de poder y que no presten la atencién debida a los aspectos de responsabilidad y de re-
parto de recursos y beneficios.

140 Asf lo afirma, por ejemplo, MAILLO GONZALEZ-ORUS, J., (2007, p. 92). En el mismo sentido,
MicHAVILA NUNEZ, A., (REEL p. 18).

141 En esta linea, MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 195). Véase también Bonvicini, D., (1977,
p. 231). Para este autor, la existencia de un dominio conjunto sobre la joint venture presupone la atri-
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poder entre las entidades consorciadas '** habra de implementarse a través de
mecanismos que obliguen al consenso permanente 4>, Lo que acabamos de afir-
mar es plenamente aplicable a los consorcios contractuales de I+D+i; en con-
creto, el necesario consenso para la toma de decisiones y la existencia de un
derecho de veto '

Pero los mecanismos de reparto de poder entre los consorciados no solo
han de permitir el control conjunto de la alianza. Es conveniente, ademads, que
logren una gestion eficaz del proyecto empresarial de interés comun. A tal fin,
el contrato de joint venture debera establecer un sistema organizativo propio,
que cree unos 6rganos comunes a los que se les otorguen los poderes necesarios
para asegurar la adecuada gestion del consorcio 4. Unos 6rganos que, conviene
repetir, se crean por razones operativas y no responden a la existencia de un
patrimonio propio que se deba administrar, pues en estos consorcios de base
contractual los recursos aportados al proyecto comiin permanecen en el patri-
monio de cada consorciado . Todo esto es también vélido para los consorcios
contractuales de [+D+i, pues en ellos suelen intervenir una pluralidad de enti-
dades de muy variada naturaleza (empresarios junto a universidades, fabrican-
tes con distribuidores y usuarios, multinacionales al lado de PYME...). Y todas
ellas han de trabajar de manera conjunta y coordinada para alcanzar los objeti-
vos perseguidos. Ademds, si la alianza tiene cardcter transnacional la compleji-

bucién a cada asociado del poder de incidir, en modo determinante, en el proceso de formacion de la
voluntad social. Y tal poder, desde el punto de vista negativo, se traduce en la posibilidad de bloquear
las iniciativas sociales.

142" La problemética del equilibrio de poder la aborda CHAMPAUD, C., (RTDCDE, pp. 1029 y ss.). Y lo
hace en el marco de sus reflexiones sobre los «contratos de unién» o acuerdos de cooperacion, que contra-
pone a los «contratos de integracion». Los primeros conllevan un equilibrio de poder entre las partes,
mientras que los segundos dan lugar a relaciones de dominacién/subordinacién entre aquellas.

143 Recordemos que, en palabras de PIRONON, V., (2004, p. 62), los venturer «o deciden juntos o no
deciden».

144 Para los consorcios de [+D+i que participan en el Programa Marco de la UE, algunos ejemplos
de cldusulas sobre el tema pueden verse en los modelos contractuales de Eucar (2014, p. 7) o Desca
(2016, p. 15).

145 Asi lo considera PAULEAU, C., (2002, p. 117). Para la autora, el contrato de joint venture puede
contener obligaciones «organizacionales», cuyo objeto es la creacion de «érganos de cooperacién», tam-
bién llamados «drganos centrales» de la alianza. Esos 6rganos, apunta la autora, constituyen foros de deba-
te y de toma de decisiones por parte de las empresas participantes en relacion al desarrollo de la actividad
econdmica confiada a la alianza. La creacion de estos 6rganos, afiade, sera también util cuando la alianza
deba presentarse en el mercado a través de un portavoz oficial. Para ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA,
(2003, p. 245), de lo que se trata es de asegurar que el proceso de adopcién de acuerdos sea agil y de que
contemple mecanismos para solucionar las situaciones en que resulte imposible la adopcién de decisiones.
A la estructura organizativa de la joint venture se refiere también LINCH, R. P., (1989, p. 122). Segtn el
autor, los venturer habran de disefiar una estructura que asegure liderazgo y gestion efectivos.

146 En palabras de MICHAVILA NURNEZ, A., (REEL p. 40), dichos 6rganos no implican la existencia
de un patrimonio comun de los recursos puestos a disposicion de la joint venture, sino que son un mero
instrumento para el funcionamiento de la misma.
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dad sera todavia mayor, lo que otorga gran relevancia a su estructura de gobier-
no; es decir, a sus érganos de direccién y de gestion 147,

El 6rgano de direccion tendré caricter colegial y en €l estardn represen-
tadas todas las entidades consorciadas. Serd competente para decidir sobre
cualquier asunto dentro del dmbito de actuacion de la alianza '*® y sus deci-
siones seran de obligatorio cumplimiento, hasta tal punto que su inobservan-
cia podré ser considerada incumplimiento del contrato. Es més, en los con-
sorcios contractuales de I+D+i confluyen algunas circunstancias que
aconsejarian, quizd, desdoblar este 6érgano de direccion colegial, dotando a
cada uno de competencias distintas: el primero, de caracter cientifico y téc-
nico; el segundo, de tipo juridico y financiero. En efecto, estas alianzas con-
llevan una relacién de cooperacion, de la que se derivaran vinculos durade-
ros en el tiempo y sujetos a la aparicién de incidencias que requieren una
respuesta agil y coordinada '#. Pero, ademads, su objetivo es ejecutar en co-
mun un proyecto de investigacion y explotar sus resultados de manera con-
certada, lo que requiere un elevado grado de especializacion en los interlo-
cutores designados por cada entidad *°. En todo caso, para que dichos
organos funcionen de manera eficaz se debera pactar toda una serie de asun-
tos, como el procedimiento de toma de decisiones, la frecuencia de las reu-
niones y las formalidades a respetar para su convocatoria, la delimitacién de

47 La doctrina los denomina de diferentes modos. Como ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 128)
los llama, respectivamente, 6rganos colegiales de deliberacién y control, y érganos de ejecucién. Por
el contrario, PIRONON, V., (2004, p. 242) habla de érganos de gestién y 6rganos de ejecucién. MEDINA
DE LEMUS, M., (2007, pp. 367-369), por su parte, se refiere a ellos como érganos legislativos y érganos
ejecutivos.

148 Véase MICHAVILA NUREZ, A., (REEL p. 41). Para la autora, este 6rgano seria competente para
decidir, por ejemplo, sobre la estrategia o el cambio de objeto de la joint venture, el nombramiento o re-
mocion de gestores, los cambios de las partes contratantes, la adquisicién de nuevos activos, el estableci-
miento de nuevas alianzas y la terminacién de la joint venture.

149" Sobre el tema, véase MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, (p. 297). También MEDINA DE LEMUS, M.,
(2007, p. 368), para quien el principal dilema de los redactores del contrato serd encontrar un término
medio entre el respeto a la voluntad de cada uno de los venturer y la toma de decisiones rapidas, evitando
en lo posible las situaciones de «impasse».

150~ A este extremo se refiere MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 30). Para los autores,
es importante identificar las personas que asumen tanto la responsabilidad cientifica del contrato, como
la responsabilidad de la gestion econdmico administrativa. En relacion con esto, BLANCO JIMENEZ, A.,
(1999, p. 225). Para la autora, ademas de designar a sus respectivos interlocutores, las entidades inte-
grantes de la alianza deberian pactar las vias de comunicacion que van a utilizar en sus reciprocas noti-
ficaciones y eventuales reclamaciones. A la importancia de concretar dichas vias de comunicacién se
refieren también MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 30), al decir que el contrato debera in-
dicar la forma y el lugar de comunicacién entre los interlocutores designados por las partes. Para los
consorcios de I+D+i que participan en el Programa Marco de la Unién Europea, la conveniencia de
crear una estructura orgdnica de cierta complejidad puede verse, por ejemplo, en European IPR Help-
desk (2014, p. 17) o en CDTI (2014, p. 88), asi como en los modelos contractuales de Eucar (2014, pp. 6
y ss.) y Desca (2016, pp. 13 y ss.).

226



RECONDUCCION DEL CONSORCIO DE I+D+i A LA JOINT VENTURE CONTRACTUAL H

asuntos que requieren unanimidad para su aprobacién o la posibilidad de
adoptar acuerdos sin reunion fisica de los consorciados 5.

El 6rgano de gestion, por su parte, se ocupard del funcionamiento cotidia-
no de la joint venture y de su representacion frente a terceros. A menudo esta-
ré constituido por una persona fisica con competencias de tipo gerencial, que
contaré con poderes limitados. En ocasiones, sin embargo, dicha tarea de coor-
dinacién serd desempenada por una de las entidades consorciadas, quien tam-
bién actuard como interlocutor con las administraciones o con entidades ajenas
a la alianza ', Esta afirmacion es especialmente cierta en el caso de los con-
sorcios de I+D+i subvencionados por el Programa Marco de la Unién Euro-
pea, ya que una adecuada coordinacién del consorcio es fundamental para que
el proyecto llegue a coronarse con éxito '**. Es mds, la figura del coordinador
pasa a convertirse en imprescindible, al ser el inico interlocutor valido para la
Comision Europea y quien habrd de asumir las tareas de recibir y distribuir
entre los participantes la subvencion concedida '3*.

3.6.4 BUENA FE REFORZADA

Ya hemos tenido ocasién de afirmar que el deber de comportarse con bue-
na fe reforzada se deriva del caracter intuitu personae de las joint venture. Asi,
de los consorciados se espera que actien como aliados y no como rivales, pues-
to que la relacion es concebida y ejecutada sobre la base de un interés compar-

151 Asi se afirma en Comisién Europea (2015, p. 8).

152 A este supuesto se refiere PAULEAU, C., (2002, p. 128), para quien los que denomina «6rganos de
ejecucion» podran estar constituidos por una de las empresas miembro. El autor afiade que esto podria
implementarse a través de una figura frecuente en la practica empresarial francesa: el denominado «con-
trato de empresa piloto». En virtud de dicha practica, quien contrata con terceros es la empresa piloto,
existiendo entre ella y los demds miembros una relacién de subcontratacion. A esta figura hace también
referencia DUBISSON, M., (1989, p. 34), quien especifica que en los contratos de I+D suele usarse la expre-
sién «chef de file» o «leader».

133 Al importante papel que desempefia el coordinador de los consorcios de I+D+i hace referencia
FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). Para la autora, es clave designar un responsable del proyec-
to que, entre otras tareas, coordine el trabajo de los equipos investigadores, sobre todo si estos trabajan
fisicamente en lugares distintos. En la misma linea, véase Eureka (1997, p. 27).

154 En este sentido, véanse Comisién Europea (2019, pp. 296 y 297), CDTI (2014, p. 83) o los mo-
delos contractuales de Eucar (2014, pp. 8-9) y Desca (2016, pp. 19-20). A la importancia del coordinador
en estos proyectos de I+D se refieren también HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 47). Segin
afirman los autores, el coordinador es quien firma el «Acuerdo de Subvencién» con la Unién Europea en
representacion del consorcio. Y, entre sus responsabilidades, destacan la gestion administrativa, la coordi-
nacién técnica del proyecto y la interlocucién con la Comisién Europea (distribucién de los pagos y anti-
cipos, informes...).
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tido por todos ellos . Una buena fe que estara ligada al deber de fidelidad,
tanto entre ellos como hacia el negocio comun '*°, haciendo de la confianza
mutua uno de los pilares de la relacion que los vincula '*’.

Esta regla es aplicable sin matices a los consorcios de I+D+i. En efecto,
la investigacion cientifica, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion industrial
son campos estratégicos de la actividad empresarial. Ademas, puesto que los
consorciados van actuar codo con codo en la ejecucién en comiin del proyecto
de I+D y en la explotacién concertada de sus resultados, el caricter intuitu
personae de la alianza es incuestionable. Por tanto, el compromiso de actuar
con la diligencia debida serd consustancial tanto a esa confianza mutua, como
a las obligaciones de buena fe y de fidelidad que habrén de presidir el compor-
tamiento de todos ellos 1.

3.6.5 NO COMPETENCIA

Hemos reiterado en varias ocasiones que en las joint venture los consor-
ciados ponen en comun ciertos recursos para llevar a cabo el objeto de la cola-
boracion, pero mantienen la independencia juridica y econdmica en el resto de
sus funciones empresariales . En este contexto cobran especial sentido las
clausulas de no competencia, tanto entre ellos como frente a la propia alian-
za'®, pues delimitan el espacio de libertad de que disponen en los dmbitos no

155 En apoyo de esta afirmacién, véase SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 209). Segun el autor,
aunque las clausulas de buena fe no son muy habituales en los contratos internacionales, si suelen usarse
en contratos complejos como los de joint venture. Sobre este asunto, véase también PAULEAU, C., (2002,
p. 214), para quien podria hablarse de un ius fraternitatis o de un animus cooperandi.

136 Seglin MIQUEL RODRIGUEZ, J., (1998, p. 208), uno de los elementos caracteristicos de la joint
venture es el deber de fidelidad que se exige a sus miembros. Sobre el tema véase también MEDINA DE
Lemus, M., (2007, p. 380), quien habla de una «obligacion de lealtad».

157 Asi lo defiende PUYO ARLUCIAGA, A., (RVES, p. 120), al afirmar que es imprescindible que exista
una voluntad de colaboracion y confianza entre los socios. A esta circunstancia se refiere también LACASSE, N.,
(RGD, p. 773). Es mds, segtin opina la autora, la confianza mutua serfa el substrato de toda joint venture.

158 Las referencias al deber de actuar con buena fe y con la diligencia debida son frecuentes en
los contratos que instrumentan los consorcios I+D+i. Sirvan de ejemplo CANAs, CONEsA, CORTES y
otros, (2010, p. 26) o MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 38). En cuanto a los consorcios
que participan en el Programa Marco de I+D+i de la UE, véase, entre otros, el modelo contractual de
Desca (2016, p. 9).

159 A este aspecto hace referencia, por ejemplo, MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 40). Para la autora,
independientemente del grado de colaboracién, cada venturer conserva su propia identidad. Es mds, segin
afiade, la autonomia de las entidades consorciadas seria uno de los rasgos distintivos de toda joint venture.
Este asunto lo abordan también DUBISSON, M., (1989) o DABIN, L., (AAVYV, 1984, p. 502).

10" Para ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 249), por ejemplo, es habitual que las enti-
dades cooperantes se comprometan a no competir con la joint venture o, como minimo, a no hacerlo en un
determinado territorio.

228



RECONDUCCION DEL CONSORCIO DE I+D+i A LA JOINT VENTURE CONTRACTUAL H

cubiertos por la relacién. Asi, conviene recordar que estos pactos pueden con-
sistir en prohibiciones absolutas de llevar a cabo actividades competidoras o en
procedimientos que requieran la autorizacion previa de los otros venturer, o de
la alianza, para poder desempenarlas '®'. Y que, en ambos casos, compromisos
de ese tipo podrian ser contrarios al derecho de la competencia '¢.

Por lo que respecta a las joint venture de I1+D+i, dichos acuerdos de no
competencia pueden afectar a diversas dreas de la cooperacion. De entre ellas,
queremos destacar las relacionadas con actividades paralelas de I+D. En efec-
to, la colaboracion en un sector tan estratégico puede llevar a los consorciados
a limitarse mutuamente la posibilidad de llevar a cabo dichas actividades para-
lelas de I+D, ya sea las que vayan a efectuar de manera independiente o con
terceros '3, El tema tiene gran trascendencia, pues no es lo mismo si una pro-
hibicidn se limita a actividades similares a las del proyecto, que si abarca todo
tipo de actividades de [+D. Siguiendo en esa linea, no tiene las mismas conse-
cuencias una prohibicidn circunscrita a la vida del proyecto que si se extiende
mds alld de la conclusion de este. En todo caso, se habra de ser muy cuidadoso
a la hora de alcanzar pactos sobre estos temas, con objeto de no incumplir la
legislacion que tutela la libre competencia !¢,

161 A estas cldusulas de no competencia en los contratos de joint venture se refieren también LINCH, R. P,
(1989, p. 152) o MicHAvVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 39). Para esta dltima autora, dichos pactos delimitarfan la
frontera entre la actividad de las partes y la de la joint venture.

192 Segin afirma PAULEAU, C., (2002, p. 452), de conformidad con los requisitos del derecho de la com-
petencia dichas prohibiciones no podrian ser nunca generales, debiendo ser limitadas en el tiempo, en el espacio
(mercado geogréfico) y en el 4mbito de actividad econémica (mercado de producto). Otro autor que subraya la
posible incompatibilidad de estas cldusulas con el derecho de la competencia es WOLF, R., (2011, p. 124).

163 Como defiende KoraH, V., (DN, n.° 26, p. 1), a las entidades cooperantes les suele preocupar que
alguna de ellas vaya a realizar I+D semejante por su cuenta o con terceros, porque en tal caso es muy com-
plicado evitar que haga un uso indebido de la tecnologia a la que ha tenido acceso gracias a su participacion
en el consorcio. Incidiendo sobre el tema, la propia autora estima (n.° 18, p. 15), que un consorcio contrac-
tual de I+D+i casi siempre incluird una clausula que impida a las partes desarrollar una tecnologia similar
independientemente del consorcio. De hecho, anade la autora, la empresa que invierte en el desarrollo de
nuevas ideas debe asegurarse de que estas son puestas en practica, por lo que es probable que pretenda
desincentivar a sus colaboradores para que desarrollen tecnologia que compita con esta.

164 Sobre este asunto conviene recordar lo dicho en Comision Europea (1968). En este documento,
la Comisidn sostiene que los acuerdos suscritos con el fin de emprender una investigaciéon en comtn o de
desarrollar en comtn los resultados de una investigacién hasta la fase de aplicacion industrial no son res-
trictivos de la competencia. Sin embargo, esto cambiaria si las entidades participantes en el acuerdo con-
traen obligaciones que restringen la propia actividad de I+D en el mismo dmbito, renunciando asf a la
posibilidad de obtener ventajas competitivas frente a las demds partes. En relacion con este tema, véase el
reglamento de exencion por categoria para acuerdos de I+D, ya citado. Segtin su articulo 5a, se considera-
ria una restriccion especialmente grave de la competencia (y, por tanto, sin posibilidad de beneficiarse de
la exencién por categoria) el limitar la libertad de las entidades cooperantes para llevar a cabo, de manera
independiente o con terceros, actividades de investigacién y desarrollo, bien en un campo no relacionado
con el objeto del proyecto de I+D de que se trate, bien, tras su conclusion, en un campo relacionado o
vinculado con el mismo. Entre los autores espafioles que han analizado los conflictos entre los acuerdos de
I+D+i y la proteccidn de la libre competencia, véanse GOMEZ MENDOZA, M., (RDM), LENCE REUA, C.,
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3.6.6 CONFIDENCIALIDAD

Los contratos de joint venture suelen incluir el compromiso de los con-
sorciados de no servirse de las informaciones sobre los demas, o sobre la
propia alianza, adquiridas como consecuencia de su participacién en el pro-
yecto conjunto. Dado que todos ellos mantienen autonomia juridica y econé-
mica en el resto de sus actividades empresariales, las clausulas de confiden-
cialidad tendrian por misién protegerlos de los avatares de la cooperacion,
durante la que intercambiardn informacién valiosa cuya divulgacién les pue-
de causar perjuicios '%.

Lo expuesto en el parrafo anterior es del todo aplicable a las joint venture
de I+D+i. En relaciones colaborativas de ese tipo la confidencialidad es crucial,
pues se tiene acceso a informaciones pertenecientes a los otros participantes (ya
sea empresarial, institucional, cientifica o técnica) que aquellos pretenderan
mantener en secreto. Por lo tanto, pactar la no utilizacién de dicha informacién
excepto para fines directamente relacionados con el proyecto de I+D, asi como
su no difusién a terceros bajo ningin concepto, puede ayudar a vencer la des-
confianza que en muchos casos genera la cooperacién en materia de investiga-
cion cientifica, desarrollo tecnoldgico e innovacion industrial 1. De hecho, es

(ADIDA), MARTIN ARESTI, P., (AAVY, 2014) 0 SAGASTI AURRECOECHEA, J., (AAVY, 2019). Entre los
extranjeros, JACQUEMIN, A., (1987), KAMIEN, MULLER y ZANG, (AEM), KoraH, V., (1986), LARSON, M.,
(2001) o LuNDQUVIST, B., (AAVY, 2018).

165 Asf lo afirman ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 249). A las cldusulas de confi-
dencialidad en los contratos de joint venture se refieren también WOLF, R., (2011, p. 127), MICHAVILA
NUREz, A., (REEL p 39), LincH, R. P, (1989, p. 150) o SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, pp. 213 y
ss.). Para este tltimo, el objetivo de una cldusula de confidencialidad es garantizar que las partes guar-
den secreto o no revelen determinada informacidn relacionada con una operacién que se estd negocian-
do, o ya establecida, al considerarse que es propiedad privada de cada una de las partes. Sobre este
asunto se pronuncia asimismo PAULEAU, C., (2002, p. 453), para quien estariamos hablando de meca-
nismos de secreto, en especial respecto a las informaciones técnicas transferidas a la joint venture
(como know-how tecnolégico o comercial), acompafiados de la prohibicién de explotar dichas informa-
ciones. Segun precisa la autora, incluird mecanismos de confidencialidad respecto a planes, objetivos y
estrategias productivas, comerciales o financieras, mantenidas por las partes contratantes en mercados
en los que sigan independientemente activas.

1% Entre los consejos sobre el tema proporcionados por CDTI (1989, p. 16), destacamos los siguien-
tes: (1) indicar hasta qué punto la informacion revelada a los otros participantes debe ser considerada
confidencial; (2) sefialar de qué manera se identificard la informacién como secreta; (3) prever que los
compromisos de confidencialidad se mantengan durante un cierto periodo de tiempo; (4) tomar medidas
para que dichos compromisos sean respetados por los empleados; y (5) prever que los documentos facili-
tados a los otros participantes sean devueltos después de finalizado el proyecto. A la conveniencia de esti-
pular cldusulas de esta naturaleza se refieren HIDALGO, VILLANUEVA y SATURIO, (2009, p. 36). Segtin los
autores, la regulacion de la confidencialidad debera afectar a toda la documentacion, informacién y know-
how que mutuamente se faciliten con motivo de los trabajos. Y, salvo consentimiento expreso de la otra
parte, no podra ser divulgada a personas ajenas al equipo del proyecto. Sobre este mismo asunto se pro-
nuncian también MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 32), quienes afirman que las clausulas de
confidencialidad deberfan permanecer en vigor tras haber finalizado el contrato. Otros autores que anali-
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habitual que empresas, universidades y centros tecnoldgicos estipulen compro-
misos de confidencialidad antes incluso de iniciar la colaboracidn; en particu-
lar, con respecto a informaciones que reciprocamente se comunican en las pri-
meras tomas de contacto!¢’. Asi, tratarian de prevenir divulgaciones o
utilizaciones no deseadas, por ejemplo, ante la eventualidad de que esas tomas
de contacto no fructificasen.

3.7 Evolucion del consorcio contractual de I+D+i

La joint venture de I+D+i tiene por finalidad ejecutar en comtn un pro-
yecto de [+D y concertar la explotacion de sus resultados, lo que la convierte
en una relacion juridica duradera en el tiempo '8,

Y, puesto que estamos hablando de una alianza de larga duracion, el con-
trato que la regule deberia contener mecanismos que facilitasen su propia per-
vivencia; es decir, que posibilitasen adaptarla a los cambios y las eventualida-
des que fuesen surgiendo. Nos referimos tanto a los que afectan a la personalidad
de los propios consorciados, como a las circunstancias objetivas que originaron
e impulsaron la cooperacion. En estrecha relacion con el tema, seria convenien-
te que el documento contractual previese también los mecanismos de solucién
de conflictos que pudiesen ir surgiendo entre las empresas, universidades y or-
ganismos de investigacion que participen en el consorcio.

3.7.1 CAMBIOS EN LOS CONSORCIADOS

Los consorcios de [+D+i tienen un acentuado carécter intuitus personae,
mds incluso que otras modalidades de joint venture. Esto significa que la per-

zan el tema son CANAS, CONESA, CORTES y otros, (2010, p. 24) o FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p.
409). Por lo que se refiere a los consorcios de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE,
véanse European IPR Helpdesk (2014, p. 11) o el modelo contractual de Desca (2016, p. 33).

167 Sobre este asunto, véase FERNANDEZ DE CORDOBA, S., (1996, p. 409). A juicio de la autora, si se
facilita informacion confidencial (como puede ser la que contenga secretos comerciales), es habitual firmar
acuerdos de confidencialidad antes de suscribir formalmente el proyecto. A este compromiso previo se re-
fieren también MONTIEL, IGLESIAS, ROSILLO y otros (2010, p. 32). Segtn los autores, tanto para las empre-
sas como para los organismos generadores de I+D suele ser importante mantener reservada toda informa-
cién aportada durante las reuniones preliminares. Por ello es conveniente que las partes firmen, antes de
comenzar las negociaciones, un compromiso previo de confidencialidad. Otros trabajos que se posicionan
sobre el tema son Eureka (1997, p. 18) o Comisién Europea (2015, pp. 5-6).

168 A la extension temporal de la joint venture se refieren MANKABADY, M., (2008, p. 514), PIRONON, V.,
(2004, pp. 51-52) 0 ESTEBAN DE LA Rosa, F., (1999, p. 114). De hecho, este ltimo recurre a expresiones como
«relacién compleja de larga duracién» o «duracién prolongada del vinculo».
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sonalidad de quienes la forman tiene mucha relevancia '*°. De hecho, ya hemos
dicho que uno de los factores determinantes para asegurar el éxito de estos
consorcios es la eleccion de las entidades con las que se va a cooperar '7°. Ade-
mas, baste recordar que uno de los motivos de desconfianza hacia esta figura
reside en el hecho de que la cooperacion se lleva a cabo en campos tan estraté-
gicos como la investigacion cientifica o la innovacién industrial. Y, ademas, se
efectia entre entidades con puntos de vista muy diferentes sobre infinidad de
temas (caso de empresas y universidades). En un contexto asi, cualquier modi-
ficacién en la identidad o en las aptitudes de alguna de dichas entidades podria
cuestionar la propia razon de ser de la ejecucion en comun del proyecto de [+D
y/o de la explotacion concertada de sus resultados. Es por esto que el contrato
debera regular los mecanismos de control de dichos cambios, asi como sus
consecuencias ',

Uno de los supuestos a tutelar estard relacionado con lo que sucederia si
sobreviniesen modificaciones sustanciales en la personalidad de alguno de los
consorciados. Como ejemplo, si el consorciado en cuestion se tratase de una em-
presa estariamos hablando de cambios en el control al que estd sometida (de iure
o de facto), asi como de alteraciones en su situacién econémica (caso, por ejem-
plo, de perder cuota de mercado) o financiera (verse inmerso en procedimientos
concursales, o de disolucién y liquidacion) 72, Otro escenario que deberia regular-

19 Y 1a tiene desde un doble punto de vista: objetivo, puesto que los medios que los consorciados se
comprometen a aportar se consideran complementarios, tanto cuantitativa como cualitativamente; y sub-
jetivo, en referencia a la compatibilidad existente tanto entre los fines que persiguen como entre sus cultu-
ras de empresa. Como nos recuerda PAULEAU, C., (2002, p. 485), esta circunstancia podria responder a
consideraciones multiples. Entre ellas, las siguientes: legales (identidad juridica o administrativa, por tra-
tarse, a titulo de ejemplo, de una sociedad de capital y no de un empresario individual), econémicas (per-
tenencia a un grupo, el tratarse de una entidad reconocida en el sector), financieras (nivel de solvencia),
comerciales (aptitudes comerciales, establecimiento en una zona geografica concreta) o industriales (ca-
pacidad de produccién, nivel de avance tecnoldgico...).

170 Al menos en teoria, es preferible que se trate de entidades a las que se conoce, y con quienes
se ha tratado previamente. Ademads, es ttil que sean complementarias entre si; es decir, que aporten a la
alianza algun valor aiadido en términos de tecnologia, equipamiento o redes comerciales. Es también
conveniente asegurarse de que las entidades en cuestion gozan de buena salud desde un punto de vista
econémico y de que disponen de los medios humanos y materiales que les permitan realmente efectuar
su contribucion al proyecto. Tampoco estaria de mas que tuvieran experiencia previa en estas estructu-
ras de cooperacion cientifica, tecnoldgica e industrial. BAYONA, GARCIA MARCO y HUERTA ARRIBAS,
(2000, p. 4) opinan que la eleccion de los socios es uno de los pasos mas importantes en la formacién
de una alianza y, cuando se habla de cooperacién en I+D, puede ser clave para que el proyecto de inves-
tigacion sea exitoso. Otros autores que inciden en la relevancia de esta eleccion de socios son MIOTTI y
SACHWALD, (RP, p. 1496).

171" Estos cambios en la composicién del consorcio, en relacién con proyectos de I+D subvenciona-
dos por el Programa Marco de la UE, se regulan en Comisiéon Europea (2017, p. 114). A ellos hacen
también referencia CDTI (2014, p. 64) o Comisién Europea (2015, p. 9).

172 Conviene recordar que para PIRONON, V., (2004, p. 71), la personalidad de los venturer debe enten-
derse en sentido econémico, no juridico. También sobre este tema, MICHAVILA NUNEZ, A., (REEI, pp. 44-45),
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se seria la incorporacién de un tercero a la alianza, ya sea de modo auténomo o
para sustituir a un consorciado que procede a su salida voluntaria. En este punto
hemos de referirnos de nuevo al fuerte caracter infuitu personae de la figura, por
lo que lo normal es que la entrada esté condicionada a la aprobacidn undnime del
resto de cooperantes '*. Es mas, para los consorcios de I+D+i que participan en
el Programa Marco de la UE el tema reviste tal importancia que aparece regulado
en el propio «Acuerdo de Subvencién» que se firma con la Comision Europea 7.
En estrecha relacion con este asunto, deberia también preverse en qué circunstan-
cias uno de los consorciados puede proceder a su separacion voluntaria, asi como
qué consecuencias tendria y cudl serfa el procedimiento a seguir 7.

3.7.2 CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPULSARON LA ALIANZA

Por tratarse de relaciones juridicas duraderas en el tiempo, los consorcios
contractuales de [+D+i han de prever mecanismos que les permitan adaptarse a
eventuales cambios en las circunstancias objetivas que dieron lugar a la coopera-
cion. Estariamos hablando de clausulas de fuerza mayor y de clausulas hardship.

Como hemos apuntado en el capitulo anterior, son cldusulas de fuerza ma-
yor aquellas por las que se libera de una obligacién al contratante que, debido a
un acontecimiento imprevisible, inevitable y exterior, se ve imposibilitado de
cumplirla. Dichas clausulas son usuales en los contratos que estan expuestos a
situaciones sobrevenidas, imposibles de prever y cuyos efectos son dificilmente
mitigables; en particular, cuando se trata de compromisos juridicos de larga du-
racion 76, A nuestro juicio, los consorcios destinados a ejecutar en comin un

para quien la exclusién de un venturer puede responder, entre otros motivos, a un proceso de insolvencia o a
la toma de control por parte de un tercero, y que un motivo de extincién del contrato puede ser el cambio
significativo en la composicion del capital de uno de los participantes en la alianza.

173 A este requerimiento de autorizacién previa se refieren WOLF, R., (2011, p. 94) y MICHAVILA
NURNEZ, A., (REEI, p. 45). Ademas, en el caso de que el tercero se incorpore para sustituir a uno de los
consorciados, convendra someterlo a un mecanismo de ratificacion del contrato de joint venture, en virtud
del cual se subrogue en los derechos y obligaciones de aquel a quien reemplaza.

174 En este sentido, véase Comisién Europea (2019, p. 368). En efecto, es tal la relevancia que la
incorporacién de un tercero requerird la modificacion del «Acuerdo de Subvencidn». A este mismo asunto
se refiere también el modelo de contrato de Desca (2016, p. 8), donde se prevé incluso un anexo especifico
que habria de firmar el coordinador del consorcio y el recién incorporado (p. 42).

175 La separaci6n voluntaria de los venturer es analizada, por ejemplo, por MEDINA DE LEMUS, M.,
(2007, p. 373). Segtn afirma el autor, cuidando de preservar su independencia, las partes en el acuerdo
tienen interés en prever su retirada, que puede ser obligada por circunstancias objetivas o quedar a la ini-
ciativa de las mismas.

176 Asf lo afirma MICHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 42). Otros autores que analizan estas cldusulas
de fuerza mayor son SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 405), ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA,
(2003, p. 143) o WoLF, R., (2011, p. 132).
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proyecto de [+D y a concertar la explotacion de sus resultados cumplen estos
requisitos, por lo que serd habitual que empresas, universidades y demds consor-
ciados alcancen pactos que les exoneren de responsabilidad cuando concurran
circunstancias de fuerza mayor'”’.

Las clausulas hardship pretenden regular la incidencia en el cumpli-
miento del contrato de los mismos acontecimientos imprevistos que justifi-
can las cldusulas de fuerza mayor. No obstante, se distinguen de aquellas
porque la obligacién no deviene imposible de cumplir, sino excesivamente
onerosa para alguna de las partes. Si hablamos de las joint venture, esa alte-
racion sobrevenida de las circunstancias que dieron origen a la relacién su-
pondria un perjuicio para uno o mas de los venturer, por lo que las cldusulas
de este tipo suelen ser habituales '”®. Consideramos que las joint venture
de I+D+i no son una excepcién. Asi, con objeto de asegurar la coherencia
constante que tiene que guardar la alianza con los intereses individuales de
empresas, universidades y demds participantes, convendra insertar en el con-
trato una cldusula de adaptacion que les obligue a revisar sus términos, si
llega a producirse un cambio de tal entidad que modifique el equilibrio con-
tractual en perjuicio de alguno de ellos.

3.7.3 RESOLUCION DE CONFLICTOS

Tal y como ya expusimos en el capitulo anterior, la fuerza obligatoria del
contrato de joint venture reside, sobre todo, en la confianza mutua existente
entre los venturer 'y en su grado de compromiso con el proyecto empresarial de
interés comun.

177 Por lo que respecta a los consorcios de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE,
véase Comisién Europea (2019, p.347) o el modelo de contrato de Eucar (2014, p. 14).

178 De este modo lo entiende SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 426). Para el autor, la cldusula
hardship pretende garantizar el equilibrio contractual o repartir entre las partes el riesgo econémico de
un hecho impredecible y ajeno al control de aquellas, cuando no impide el cumplimiento y este puede
adn interesarles. En este sentido, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 149). Segtin opinan los
autores, las circunstancias de cardcter excepcional que dan origen a las clausulas hardship, a diferencia
de las que intervienen en la fuerza mayor, no impiden cumplir la obligacién, pero si imponen una carga
excesiva que convierten la relacién en antiecondmica por haberse alterado sustancialmente los presu-
puestos econémicos que la justificaron. Otros autores que hablan de este tipo de cldusulas son PAuU-
LEAU, C., (2002, p. 519), BAPTISTA Yy DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 69), HERZFELD, E., (1989, p. 48),
MOUSSERON, J. M., (1988, p. 52) o MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 375). Para comprender mejor la
diferencia entre «hardship» y «fuerza mayor», véase MicHAVILA NUREZ, A., (REEI, p. 43). Segin la
autora, en ambos casos se trata de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que afectan al cumpli-
miento del contrato. En el primer caso dard lugar a una renegociacién del mismo; en el segundo, a la
suspensién de la obligacion de que se trate y, en caso de perdurar el obstaculo, a la extincidn anticipada
de la propia relacion contractual.
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En ese contexto, es 16gico privilegiar los modos de resolucion de conflic-
tos que eviten la via judicial 7. Se suele hablar de dos tipos de mecanismos no
judiciales de solucién de controversias, que podrian ser aplicados sucesivamen-
te si el contrato asi lo estipula: los de cardcter precontencioso, que buscan faci-
litar el didlogo entre los implicados con vistas a alcanzar una transaccion; los de
caricter contencioso, que apuestan por una solucion arbitral.

Los mecanismos precontenciosos pueden ser de varios tipos '*. El pri-
mero de ellos tenderd a que los consorciados resuelvan el conflicto por si
solos, mediante formulas de transaccion previstas en el propio contrato '8!,
Una variante del anterior les permitird recurrir a los oficios de un mediador
nombrado en razén de su competencia técnica, que se ocupard de establecer
los hechos, plantear las cuestiones pertinentes y evaluar las posibilidades
reales de solucionar el conflicto, pero sin llegar a proponer soluciones a las
partes '82. Una dltima modalidad perseguird someter el conflicto a un conci-
liador, que les asistird en sus negociaciones y que, a diferencia del media-
dor, les propondra una solucion '*3, Ante la eventualidad de que los citados

179 En efecto, en el caso de las joint venture existen razones especificas para rechazar el tratamiento
judicial de los conflictos entre venturer. Principalmente, porque una intervencion de los tribunales conlle-
varia, con toda certeza, el fin de la operacion, vista la inevitable pérdida de confianza que provocaria entre
aquellos. Ademds, los mecanismos no judiciales de resolucién de controversias presentan otras ventajas
para las joint venture, como su privacidad y discrecion, su celeridad, su tendencia a la conciliacién de in-
tereses, su cardcter eminentemente técnico y una mayor toma en consideracién de la realidad econémica
de la alianza. Entre los autores que abordan este asunto, véanse CHAMPAUD, C., (1994, p. 114), BAPTISTA
y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 84), PAILLUSSEAU, J., (AAVY, 1987, p.183), WoLF, R. (2011, p. 127) o
DusissoN, M., (1989, p. 16).

180 Para SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 105), es habitual que en los contratos se incluya la
obligacion de intentar resolver de manera amigable los conflictos que puedan ir surgiendo en la interpre-
tacion, ejecucion o resolucién del mismo, a través de las llamadas «multi-step dispute resolution clauses».

181 A dicha posibilidad se refieren BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 81), DUBISSON, M.,
(1989, p. 20) 0o MOUSSERON, J. M., (1988, p. 56). Conviene recordar que esta opcion obligard a los ventu-
rer a negociar de buena fe para solucionar pacificamente sus disputas, lo que no significa que les obligue
a lograr necesariamente una transacciéon. Para mayor probabilidad de éxito, se recomienda prever una
posible remision jerarquica del conflicto; es decir, someterlo a las mas altas instancias en las propias enti-
dades involucradas. Segun afirma REYMOND, C., (AAVYV, 1986, p. 74), la expresion «negociar de buena
fe» no implica un juicio moral, siendo Unicamente una expresion tradicional que muestra a la vez la obli-
gacion juridica de negociar y la manera en que dicha negociacién ha de efectuarse. En concreto, afiade el
autor, se trata de aceptar la negociacion, participar activamente en ella con voluntad de llegar a un acuerdo,
y respetar el marco fijado.

182 De hecho, su misién serd, sobre todo, desdramatizar la situacion, procurando aclarar el debate.
Este tercero neutral se distingue de las figuras del conciliador y del drbitro, en la medida en que, a diferen-
cia del primero, no propone ninguna solucién y, a diferencia del segundo, no impone ninguna. A €l se re-
fiere MOUSSERON, J. M., (1988, p. 57). Para el autor, el propio contrato podrd designar al experto en
cuestion, que serd, por lo general, un auditor o un consultor, pues tendrd que ocuparse de problemas téc-
nicos, financieros, estratégicos o de prioridades empresariales.

183 Para BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 83), la conciliacién, a diferencia del arbitraje, no
es susceptible de ejecucion forzosa. No obstante, si las partes ratifican la recomendacion del conciliador,
esta adquirira valor contractual. Algunos autores lo denominan «amigo comun». Entre otros, MEDINA DE
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mecanismos precontenciosos y transaccionales no lleguen a resolver la dis-
crepancia, el contrato podria también prever un método contencioso de so-
lucién de conflictos a través de la decision vinculante de un arbitro. Es im-
portante subrayar que esta opcion implicaria que las partes contratantes
renuncian a la via judicial '8,

A nuestro entender, todos estos mecanismos no judiciales de solucién de
controversias pueden ser utilizados en el contexto de un consorcio de I+D+i, si
asi se dispone en el contrato que lo instrumente. De hecho, ya hemos afirmado
en alguna ocasion que este tipo de férmulas son las preferidas por las alianzas
destinadas a ejecutar en comtn un proyecto de investigacion y a concertar la
explotacion de sus resultados; en particular, si se trata de consorcios transnacio-
nales que participan en el Programa Marco de la Unién Europea '*.

3.8 Terminacion del consorcio contractual de I+D+i

Tal y como sucede, con caricter general, en las joint venture de base contrac-
tual, el consorcio de [+D-+i puede terminar solamente para alguno de los contratan-
tes o, por el contrario, para todos ellos. En el primer caso estaremos hablando de la
separacion, forzosa o voluntaria, de la empresa, universidad o centro tecnolégico
de que se trate; en el segundo, de la extincion de la propia alianza. En todo caso,

LemMus, M., (2007, p. 377). Segiin MOUSSERON, J. M., (1988, p. 58), el conciliador serd frecuentemente un
jurista que haya participado en la negociacion y redaccion del contrato.

184 Como ya hemos expuesto en pdginas anteriores, segiin DiEz-Picazo y GULLON, (2013,
p. 228), cuando media un conflicto o controversia de tipo juridico entre dos o mas personas, puede ser
resuelto por ellas mismas a través de transaccion o solicitar de la autoridad judicial su resolucion. Pero
el derecho admite que, en lugar de esta dltima posibilidad, acuerden llevar su conflicto ante un arbitro,
para que dé una decisién o laudo que han de acatar por haberse sometido previamente a €l. En este
sentido, afladen los autores, los arbitros ejercen unas funciones andlogas a las de la autoridad judicial.
Por su parte, CREMADES, B., (LA, p. 187) incide en esta misma linea. Segtin pone de manifiesto, el
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva puede ejercitarse tanto ante la jurisdiccion ordinaria
como mediante arbitraje. El autor anade que el arbitraje se justifica en la autonomia de la voluntad,
fruto de la libertad, valor fundamental que nuestro ordenamiento propugna en el propio texto constitu-
cional. Otras obras en la materia son BELLO JANERIO, D., (AAVYV, 2011), HERRERA DE LAS HERAS, R.,
(RDV) o FERNANDEZ Rozas, J. C. (AAVYV, 2005). Entre los autores que estudian el arbitraje en el
contexto propio de las joint venture, véanse BAPTISTA y DURAND-BARTHEZ, (2013, p. 84), WOLF, R.,
(2011, p. 129), PrroNoON, V., (2004, p. 108) 0 ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 193). Este
dltimo analiza las ventajas y desventajas de la opcién arbitral, comparandola con el recurso a los tri-
bunales. Entre los activos del arbitraje figurarian celeridad, flexibilidad, especializacion o confidencia-
lidad; entre los inconvenientes, la ocasional falta de neutralidad arbitral o el coste econdmico. Entre
las ventajas del procedimiento judicial, el autor subraya el mayor control constitucional y la existencia
de una doble instancia; entre las desventajas, la lentitud, el excesivo formalismo procedimental y la
falta de especializacion.

185 En apoyo de esta afirmacidn, véanse, por ejemplo, los modelos de contrato de Eucar (2014, p. 16)
o Desca (2016, p. 37).
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convienen recordar que para los consorcios de [+D+i que participen en el Progra-
ma Marco de la UE, algunas causas de terminacién vendran impuestas por el
«Acuerdo de Subvencion» que se firma con la Comision Europea.

De entrada, el documento contractual puede disponer que, en determinados
casos, una de las entidades consorciadas sea separada de la alianza en contra de su
voluntad ¥, La exclusién podria responder a multiples causas, como que el con-
sorciado se vea envuelto en serias dificultades financieras ¥, pase a ser controlado
por un tercero '* o incumpla el contrato de forma grave sin subsanar el incumpli-
miento '%, Este tltimo motivo podra tener, ademas, otras implicaciones en la situa-
cion juridica del excluido ', como saber si mantiene el derecho de acceso a los
resultados del proyecto ejecutado en comun y a los conocimientos previos de quie-
nes permanecen, si les ha de indemnizar por el citado incumplimiento o, en el caso
de que el consorcio de I+D+i reciba fondos del Programa Marco de la UE, si debe
restituir a la Comisién Europea la subvencion concedida.

Pero el contrato podria también permitir que uno de los consorciados se
separe de la alianza por decision propia; es decir, de forma voluntaria (motivado,
quizd, por no haber alcanzado los objetivos cientificos o tecnoldgicos esperados) !,
En tal caso, lo deseable serd que la alianza siga su devenir sin la universidad o la
empresa saliente 2. Eso si, el documento contractual habra de prever las conse-

18 Como ejemplo de una cldusula de esta naturaleza en los consorcios contractuales de I+D+i, véa-
se el modelo de contrato de Eucar (2014, p. 15), donde se autoriza al consorcio a excluir a cualquiera de
los consorciados siempre que medie un motivo justificado.

187 A esta causa de exclusién de un venturer se refiere, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 536). Por lo
que respecta a consorcios de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE, véase Comisién Europea
(2019, p. 335), donde se cita la quiebra de un participante como motivo para que el consorcio pueda excluirlo.
El mismo documento (p. 343) autoriza a la Comisién a excluir a un participante por idéntica razén.

188 Este motivo de exclusion serfa una consecuencia del cardcter intuitu personae del contrato de
Jjoint venture. En este sentido, véase PIRONON, V., (2004, p. 71), para quien cualquier modificacion sustan-
cial en uno de los contratantes harfa efectiva la cldusula de salida del mismo, pues la alianza crea una de-
pendencia reciproca entre las partes que solo tiene sentido mientras la personalidad de las mismas no
cambie. Por lo que respecta a los consorcios de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE,
véase Comision Europea (2019, p. 342), al afirmar que la propia Comisién puede excluir a un participante
cuando sufra cambios en su titularidad que cuestionen el derecho a recibir la subvencién (por ejemplo, por
pasar a ser propiedad de una entidad establecida en determinados estados terceros).

18 Segiin opina REYMOND, C., (AAVYV, 1986, p. 78), en este supuesto existir la posibilidad de que,
ademds, los venturer damnificados reclamen dafios y perjuicios a la entidad incumplidora.

190 Esta preocupacién por la situacién en que queda el incumplidor excluido se aprecia en Comisién
Europea (2019, pp. 304, 317 y 342-344), asi como en los modelos de contrato de Eucar (2014, pp. 13-15)
o Desca (2016, pp. 9-10, 15-16, 22-23 y 32-33).

191 En nuestro ordenamiento, la decisién unilateral o desistimiento es causa de extincidn de la rela-
cién obligatoria, siempre y cuando se haya autorizado a una de las partes que ejercite dicha facultad (legal
o contractualmente). Asi lo afirma, por ejemplo, DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 185). El autor
afiade que, a través del desistimiento, una de las partes pone fin a la relacion obligatoria sin necesidad de
alegar causa alguna.

192 Asf lo entiende MEDINA DE LEMUS, M., (2007, pp. 371-375). Para el autor, los venturer ponen en
comtn recursos y esperan beneficios directos o indirectos. Por ello, los contratos de joint venture contie-
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cuencias que la salida voluntaria tendr4 en el consorciado que hace uso de ella.
Nos referimos, por ejemplo, a si va a continuar disfrutando de derechos de ac-
ceso a los conocimientos previos de sus antiguos socios y a los resultados del
proyecto de [+D ejecutado en comin, y si seguiré estando obligado a conceder
derechos de accesos sobre sus propios conocimientos previos a quienes perma-
necen ', Es mds, en el supuesto de que la alianza participe en el Programa
Marco de I+D+i de la UE, el contrato debera regular si el consorciado saliente
va a tener que devolver a la Comision todo o parte de los fondos concedidos '**.
Y, en todo caso, qué disposiciones contractuales seguirdn siéndole de aplica-
cién tras haber abandonado el consorcio.

Junto a las cldusulas que tutelan la separacién (voluntaria o forzosa) de
uno de los consorciados, el contrato deberd contener otras disposiciones que
regulen la terminacién de la relacion para todos ellos; es decir, la extincion de
la alianza destinada a ejecutar en comin el proyecto de [+D y a explotar sus
resultados de manera concertada. Entre las circunstancias que provocarian la
extincion, las habrd de caricter objetivo y subjetivo.

Serian circunstancias de cardcter objetivo, entre otras, el logro del fin por
el que la joint venture fue creada'® o la imposibilidad de alcanzarlo '°. Por lo
que se refiere a los consorcios de [+D+i, el primer supuesto podria darse al
haber finalizado el proyecto de investigacion ejecutado en comtn y haber sido

nen clausulas que les permiten retirarse si la inversién no ofrece rentabilidad; esto es, si los frutos de la
alianza no compensan el sacrificio desplegado. El autor concluye que, en esos casos, lo ideal serd que las
disposiciones contractuales provoquen que la parte que desea poner fin al acuerdo se retire sin mas y
abandone sus derechos a las que deciden permanecer. Sin embargo, esa opcién no serd siempre viable,
pues habra casos en que la dependencia que el consorcio tiene de dicha entidad serd tal, que sin ella la
consecucion de sus fines devendrd imposible, lo que podria abocarlo a su extincién. En esta linea, PAU-
LEAU, C., (2002, p. 485), para quien la identidad personal de la empresa «aliada» tiene una especial rele-
vancia y, desde esa perspectiva, cualquier modificacion en la identidad o en las «aptitudes» de las empre-
sas parte durante la vida de la alianza podra llegar a poner en tela de juicio la propia razén de ser de la
operacion. Eso si, siempre quedard la posibilidad de que un tercero sustituya al consorciado que ha deci-
dido dejar la alianza, aunque el fuerte caracter intuitu personae de esta figura obligaria a que los que per-
manecen consintieran en el reemplazo. A este requerimiento se refieren WOLF, R., (2011, p. 94) o MICHA-
viLa NUREZz, A., (REE], p. 45).

193 Sobre el uso de los derechos de acceso en el caso de las entidades que abandonan el consorcio,
véase, por ejemplo, el modelo contractual de Desca (2016, pp. 33-34).

194 En este punto véase también el modelo de clausulado de Desca (2016, pp. 23-24).

195 Asi, por ejemplo, PAULEAU, C., (2002, p. 562). Para la autora, entre las causas ordinarias de ex-
tincién del contrato de joint venture figuraria la de haber realizado el fin previsto en el mismo. En pareci-
dos términos, LINCH, R. P., (1989, p. 254).

19 Como ejemplo, en aquellas situaciones en que las peculiaridades de la fuerza mayor obliguen a
extinguir el contrato. Asi lo afirma SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 415). Para el autor, esto sucedera
en los supuestos de fuerza mayor cuyos efectos impiden el cumplimiento del contrato con caracter defini-
tivo o, por razones de su duracion, frustran la propia finalidad del contrato. Este mismo caso lo contemplan
MicHAvVILA NURNEZ, A., (REEL p. 43), ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003, p. 149), LINCH, R. P.,
(1989, p. 311) o WoLF, R., (2011, p. 132).
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encarrilada la explotacién concertada de sus resultados; el segundo, al haberse
constatado la imposibilidad técnica de obtener unos resultados satisfactorios
desde el punto de vista cientifico o tecnolégico. Y serian también causas obje-
tivas de extincion el cumplimiento de una condicion resolutoria 7 o la llegada
del término pactado en el contrato '®. En el caso de consorcios de I+D+i que
participan en el Programa Marco de la UE, un ejemplo de extincién por cum-
plimiento de condicidn resolutoria podria ser el que la Comisién hubiese deci-
dido resolver de modo anticipado el «Acuerdo de Subvencién» al que el con-
sorcio estd vinculado '°. Por su parte, un supuesto de extincion por llegada del
término pactado seria el haberse cumplido la duracién prevista para ejecutar el
proyecto de I+D en dicho «Acuerdo de Subvencién» sin que se hubiese trami-
tado prorroga alguna >®.

Y recordemos que las joint venture pueden también extinguirse por causas
de caricter subjetivo, entre las que suelen estar el incumplimiento no subsanado
de un venturer®', el cambio significativo en la composicién del capital en el
caso de alguno de ellos?*, el desacuerdo convertido en situacién de bloqueo
persistente 2%, el rechazo a la sustitucion por un tercero ?*, la insolvencia de un

197 Como afirman DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 66), en el caso de que la relacién obliga-
toria esté sujeta a condicion resolutoria, esta produce todos sus efectos desde su constitucion y el evento
condicionante opera como un hecho que pone fin a la relacién vélida y eficaz. Por lo que respecta a las
Jjoint venture, véase MEDINA DE LEmMuUS, M., (2007, p. 373), quien menciona la condicién resolutoria al
hablar de los motivos de extincion de estas alianzas.

19 Segin opinan DfEz-PicAzo y GULLON, (2013, p. 252), el vinculo contractual se extingue, entre
otras causas, cuando acontece la circunstancia expresamente prevista como momento final de la relacion.
A esta causa objetiva de extincion contractual se refiere, PAULEAU, C., (2002, p. 562). Segtn la autora, el
contrato de joint venture de duracién determinada se extinguira por la llegada del término pactado sin que
haya prérroga ni reconduccion del mismo.

199 Asi se prevé, por ejemplo, en los modelos de contrato de Desca (2016, pp. 8-9) o Eucar (2014, p. 15).

20 Segin se desprende de Comisién Europea (2019, pp. 23-24).

201 Esta circunstancia podrd ser uno de los supuestos que facultard a otros venturer a resolver el
contrato; es decir, a dar por terminada la relacion obligatoria. A ella se refieren LincH, R. P., (1989,
p. 310), PAuLEAU, C., (2002, p. 536) 0 SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, p. 437). Recordemos que, para
este ultimo autor, el contratante perjudicado podra solicitar también el resarcimiento de los dafios y per-
juicios que el incumplimiento le haya causado.

22 En este sentido, por ejemplo, MEDINA DE LEMUS, M., (2007, p. 373) o PauLEAU, C., (2002,
p. 537). Para la autora, el cambio de control en una de las entidades estard siempre (debido a la naturaleza
intuitu personae de la relacion) entre las situaciones en las que el contrato de joint venture permitira activar
legitimamente los mecanismos de ruptura.

203 A esta causa de extincién se refieren, por ejemplo, ALTOZANO y PORTERO FONTANILLA, (2003,
p- 52), PAULEAU, C., (2002, p. 537), SANCHEZ LORENZO, S. A., (2012, pp. 486 y ss.) 0 MEDINA DE LEMUS,
M., (2007, p. 374). Segtn este tltimo, es usual acordar la finalizacion de la joint venture en caso de des-
acuerdo entre las partes. Para el autor, las denominadas «cldusulas deadlock» deberan reglamentar la ma-
nera en que el desacuerdo se entiende real y constatado.

204 Asi lo afirma MicHAVILA NURNEZ, A., (REEI, p. 45). Recordemos que un venturer que decide
abandonar la alianza puede pretender ser sustituido por un tercero y que el caracter intuitu personae de la
relacién contractual hard que dicha sustitucion requiera del visto bueno de los demds venturer. Pero puede
darse el caso de que ninguno de los candidatos propuestos consiga dicha aprobacién. En ese contexto, si
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venturer®, o el simple acuerdo entre todos ellos 2%. A nuestro juicio, cualquie-
ra de estas causas de extincidn podria aplicarse a un consorcio de [+D+i, siem-
pre que asi lo disponga el contrato que lo regule.

En todo caso, con independencia del motivo invocado, la extincion de la
alianza tendrd implicaciones de peso para las universidades, empresas y demds
entes participantes. Por tanto, serd de gran utilidad que todos ellos elaboren un
convenio de finalizacién que defina en detalle las condiciones de ruptura. Entre
estas, por ejemplo, la posibilidad de que determinados compromisos subsistan
en el tiempo o que las prestaciones pendientes (si las hubiese) se materialicen
a través de contratos autonomos. Por lo que respecta a los consorcios contrac-
tuales de I+D+i que participan en el Programa Marco de la UE, algunas de las
obligaciones que deberian sobrevivir a la finalizacion del contrato serian: lle-
var un registro de actividades y gastos relacionados con el proyecto de [+D
(incluida la documentacién justificativa), presentar a la Comisién el informe
final del proyecto, guardar confidencialidad sobre la informacién adquirida
como consecuencia de haber formado parte del consorcio, mantener la conce-
si6n de los derechos de acceso sobre conocimientos propios a los otros parti-
cipantes para explotar los resultados, respetar los mecanismos de solucion de
conflictos, facilitar a la Comisién la informacién requerida y permitirle el ac-
ceso a las instalaciones en caso de auditorias ex post, o dar la oportuna visibi-
lidad al hecho de que el proyecto de I+D+i ha recibido una subvencién con
cargo al presupuesto de la Unién Europea 2.

la alianza no pueda seguir adelante sin alguien que desempeiie las funciones del venturer saliente, es pro-
bable que no quede otra opcién que extinguirla.

295 En opini6n de, por ejemplo, LINcH, R. P, (1989, p. 310), PAULEAU, C., (2002, p. 536) 0 MEDINA
DE LeEmus, M., (2007, p. 373).

206 Para DE VERDA BEAMONTE y otros, (2019, p. 184), el mutuo disenso es aplicable a toda clase de
obligaciones y consistiria en un negocio por el que las partes, de comtin acuerdo, ponen fin a su relacién
obligatoria. Por lo que se refiere especificamente a las joint venture, véase PAULEAU, C., (2002, p. 562).
La autora afirma que un contrato de joint venture de duracién determinada podra extinguirse anticipada-
mente por acuerdo mutuo entre las partes.

207 A todas ellas se refiere Comisién Europea (2019, p. 332).
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Internacional

— Convenio de la patente europea. Organizacion Europea de Patentes. 1973.

— Tratado de cooperacion en materia de patentes PCT. Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual. 1978.

— Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio. Organizacién Mundial de Comercio. 1994.

— Tratado sobre el derecho de patentes. Organizacién Mundial de la Propiedad Inte-
lectual. 2000.

Union Europea

— Reglamento 2137/85 del Consejo relativo a la constitucion de una agrupacion
europea de interés economico (AEIE). DOUE L/199. 1985.

— Reglamento 6/2002 del Consejo sobre dibujos y modelos comunitarios. DOUE
L/3.2002.

— Reglamento 139/2004 del Consejo sobre control de operaciones de concentracion
entre empresas. DOUE L/24. 2004.

— Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales (Roma I). DOUE L/177. 2008.

— Reglamento 1217/2010 de la Comision relativo a la aplicacion del articulo 101,
apartado 3, del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de investigacion y
desarrollo. DOUE L/335. 2010.

— Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se esta-
blece una cooperacion reforzada en el dmbito de la creacion de una proteccion
unitaria mediante patente. DOUE L/361. 2012.
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— Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes. DOUE C/175. 2013.

— Reglamento 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se estable-
ce Horizonte 2020, Programa Marco de investigacion e innovacion (2014-2020).
DOUE L/347.2013.

— Reglamento 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen las normas de participacion y difusion aplicables a Horizonte
2020, Programa Marco de investigacion e innovacion (2014-2020). DOUE
L/347. 2013.

— Reglamento 316/2014 de la Comision, relativo a la aplicacion del articulo 101,
apartado 3, del TFUE a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de
tecnologia. DOUE L/93. 2014.

— Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la proteccion
de los conocimientos técnicos y la informacion empresarial no divulgados (secre-
tos comerciales) contra su obtencion, utilizacion y revelacion ilicitas. DOUE
L/157. 2016.

— Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de
la Union Europea. DOUE L/154. 2017.

— Reglamento 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el
Programa Marco de Investigacion e Innovacion «Horizonte Europa» y se estable-
cen sus normas de participacion y difusion. DOUE L/170. 2021.

Espana

— Ley orgdnica 11/1983 de reforma universitaria. BOE n.° 209. 1983.

— Ley 13/1986 de fomento y coordinacion general de la investigacion cientifica y
técnica. BOE n.° 93. 1986.

— Ley 11/1988 de proteccion juridica de topografias de productos semiconductores
BOE n.° 108. 1988.

— Ley 12/1991 de agrupaciones de interés economico. BOE n.° 103. 1991.

— Ley 55/1999 de medidas fiscales, administrativas y del orden social. BOE n.° 312.
1999.

— Ley 3/2000 de régimen juridico de proteccion de las obtenciones vegetales. BOE
n.° 8. 2000.

— Ley 17/2001 de marcas. BOE n.° 294. 2001.

— Ley orgdnica 6/2001 de universidades. BOE n.° 307. 2001.

— Ley 10/2002 de proteccion juridica de las invenciones biotecnologicas. BOE
n.° 103. 2002.

— Ley 20/2003 de proteccion juridica del disefio industrial. BOE n.° 162. 2003.

— Ley 60/2003 de arbitraje. BOE n.° 309. 2003.

— Ley 15/2007 de defensa de la competencia. BOE n.° 159. 2007.
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Ley orgdnica 4/2007 por la que se modifica la ley orgdnica de universidades. BOE
n.° 89. 2007.

Real decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la agencia estatal
del consejo superior de investigaciones cientificas. BOE n.° 12. 2008.

Real decreto 209372008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los centros tec-
noldgicos y los centros de apoyo a la innovacion tecnolégica. BOE n.° 20. 2008.
Ley 2/2011 de economia sostenible. BOE n.° 55. 2011.

Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnologia y la innovacion. BOE n.° 131. 2011.

Ley 5/2012 de mediacion en asuntos civiles y mercantiles. BOE n.° 162. 2012.
Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades. BOE n.° 288. 2014.

Real decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la agencia estatal
de investigacion. BOE n.° 285. 2015.

Ley 25/2015 de patentes. BOE n.° 177. 2015.

Real decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el reglamento para
la ejecucion de ley, de 24 de julio, de patentes. BOE n.° 78. 2017.

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. BOE n.° 45. 2019.
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ESPANA

Tribunal Supremo

STS 10 junio 1968 (RAJ 1968, 3179). La transaccién (con o sin tercero).
STS 5 junio 1978 (RAJ 1978, 2219). El objeto (posible).

STS 29 diciembre 1978 (RAJ 1978, 4482). El consentimiento

STS 19 mayo 1982 (Tol 1739297). La atipicidad (supletoriedad contrato afin).
STS 29 diciembre 1987 (Tol 1737694). La atipicidad (supletoriedad del CC).
STS 9 diciembre 1988 (Tol 1734188). La atipicidad (supletoriedad con-
trato afin)

STS 3 marzo 1989 (RJ 1989, 9882). El arbitraje (convenio arbitral).

STS 9 octubre 1989 (RAJ 1989, 6899). El arbitraje (tutela judicial efectiva).
STS 5 noviembre 1993 (RAJ 1993, 9097). El objeto (determinado)

STS 31 diciembre 1998 (Tol 75675). La causa (existente).

STS 1 abril 2000 (Tol 1530). La causa (verdadera).

STS 22 diciembre 2000 (Tol 27102). La autonomia de la voluntad (limites).
STS 6 junio 2002 (Tol 202863). La causa (licita).

STS 26 septiembre 2002 (Tol 225594). Alteracién sobrevenida de cir-
cunstancias.

STS 18 mayo 2005 (Tol 656552). La condicién suspensiva.

STS 16 junio 2005 (Tol 667504). La extincién por condicién resolutoria.
STS 6 octubre 2006 (Tol 1037948). La atipicidad (supletoriedad contrato afin).
STS 27 septiembre 2007 (Tol 1150981). El objeto (licito).

STS 3 noviembre 2008 (Tol 1396313). La transmision a tercero (subrogacion).
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— STS 13 de noviembre 2008 (Tol 1401678). El desistimiento unilateral.
— STS 17 julio 2012 (Tol 2652751). La condicién suspensiva (efectos).
— STS 7 noviembre 2012 (Tol 3011118). La extincién por mutuo disenso.

UNION EUROPEA
Comision Europea (Libre competencia)

— Eurogypsum (1968). DOUE n.° L57. 1+D puro.

— Davidson Rubber (1972). DOUE n.° L143. [+D+i y proteccion territorial.

— Henkel / Colgate (1972). DOUE n.° L14. I+D puro.

— Vacuum Interrupters (1977). DOUE n.° L14. Actividades paralelas de [+D.

— Sopelem / Vickers (1978). DOUE n.° L70. I+D y distribucién conjunta.

— Beecham / Parke (1979). DOUE n.° L70. Compensar explotacion desigual.

— Windsurfing (1983). DOUE n.° L229. I+D+i y aplicaciones técnicas similares.

— VW /Man (1983). DOUE n.° L376. [+D y fabricacién conjunta.

— Carbon Gas Technologie (1983). DOUE n.° L376. I+D semipuro.

— BP/ Kellog (1985). DOUE n.° L369. 1+D+i entre no competidores.

— Continental / Michelin (1988). DOUE n.° L305. I+D+i entre competidores.

— Elopak / Odin (1990). DOUE n.° L209. I+D+i entre no competidores.

— Alcatel Espace /ANT (1990). DOUE n.° L32. I+D y explotacion de resultados.

— Konsortium ERC 900 (1990). DOUE n.° L228. I+D, fabricacién y venta
conjunta.

EEUU

— Hourquebie v. Girard (1808). Joint venture (joint adventure).
— Lyles v. Styles (1808). Joint venture (joint adventure).
— Ross v. Willet (1894). Joint venture (relacion juridica con caracteristicas

propias).

246
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ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS

CDTI (1989) Guia Eureka. Como negociar y redactar un contrato internacional
de colaboracion de I+D en el marco del proyecto Eureka.

CDTI (2014) Guia del participante en Horizonte 2020.

Comisién Europea (1968) Acuerdos, decisiones y prdcticas concertadas sobre la
cooperacion entre empresas.

Comisién Europea (1995) Libro verde de la innovacion.

Comisién Europea (1996) Guia de la asociacion tecnoldgica.

Comision Europea (1997) Primer plan de accion para la innovacion en Europa.
Comisién Europea (1997) Libro verde sobre la patente comunitaria y el sistema
de patentes en Europa.

Comisién Europea (1997) Participacion de las AEIE en licitaciones puiblicas y en
programas financiados con fondos puiblicos.

Comisién Europea (1998) Concepto de empresa en participacion con plenas funciones.
Comisién Europea (2000) La innovacion en una economia del conocimiento.
Comisién Europea (2010) Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador.

Comision Europea (2010) Iniciativa emblemdtica de Europa 2020. Unién por la
innovacion.

Comisién Europea (2014) Marco para ayudas estatales de investigacion y desa-
rrollo e innovacion.

Comisién Europea (2015) How to draw up your consortium agreement.
Comisién Europea (2017) Multi-beneficiary model grant agreement.

Comisién Europea (2019) Annotated model grant agreement

Cotec (1998) Libro blanco: El sistema espaiiol de innovacion. Diagndsticos y re-
comendaciones.
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— Cotec (2003) Las infraestructuras de provision de tecnologia a las empresas.

— Cotec (2007) Las relaciones en el sistema espaiiol de innovacion.

— Cotec (2019) Informe anual sobre la innovacion en Esparia

— Desca (2016) Horizon 2020. Model consortium agreement.

— Eucar (2014) Model consortium agreement Horizon 2020.

— Eureka (1997) Good practice in R&D collaboration management.

— European IPR Helpdesk (2017) Horizon 2020 - A guide to IP management.

— International Trade Centre (2010) ITC model contract for an international con-
tractual alliance.

— International Chamber of Commerce (2018) ICC model contract for joint venture.

— MICYT (1992) Manual para la transferencia de tecnologia.

— OMPI (2006) Negociacion de acuerdos de licencia de tecnologia.

— OCDE (2000) Competition issues in joint ventures.

— OCDE (2018) Manual de Oslo sobre innovacion.

— UNCTAD (1992) Acuerdos entre empresas para colaborar en investigacion y de-
sarrollo: andlisis juridico y contractual.

— UNIDO (1996) Manual on technology transfer negotiation.
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La cooperacion con otras entidades es una de las vias seguidas por
las empresas para optimizar sus productos o procesos; es decir,
para llevar a cabo sus actividades de [+D+i (investigacion cientifica,
desarrollo tecnoldgico e innovacién industrial). Comporta la forma-
cion de un consorcio con universidades, organismos de investiga-
cion y/u otras empresas, cuya mision es ejecutar conjuntamente
un proyecto de I+D y, en muchos casos, explotar sus resultados de
manera concertada.

Dichos consorcios de [+D+i han ido cobrando relevancia en las
ultimas décadas, avivados por los programas de ayudas publicas
que incentivan su creacién. Sin embargo, pese a ser numerosos los
autores que los han estudiado, pocos se han aproximado a ellos
desde una perspectiva juridica. Y, los pocos que lo han hecho, se
han limitado a analizarlos desde el punto de vista del derecho de la
competencia.

Con objeto de llenar dicho vacio doctrinal, esta obra reconduce los
consorcios de [+D+i a la institucién de la joint venture (la de base
contractual, pues dichos consorcios suelen instrumentarse median-
te contrato), para asi analizarlos desde una perspectiva global que
abarque toda su problemética juridico-mercantil. Ademas, puesto
que estos consorcios se crean, en gran medida, en el marco de ini-
ciativas publicas para el fomento de la [+D+i, se presta especial aten-
cion a los destinados a participar en el Programa Marco de la Uni6én
Europea.
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