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RESUMEN: En este estudio se analiza la naturaleza de las relaciones juridicas de
transferencia de conocimiento de las universidades y su interconexién, y en que medida,
con la legislacién de contratacién publica. Se argumenta la tesis de que muchas de esos
negocios juridicos, en tanto implican propiedad intelectual, son actividades excluidas
de la Ley de contratos del sector publico y se encuentran sometidas al derecho privado.
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ABSTRACT: This study analyzes the nature of the legal relations of knowledge trans-
fer of universities and their interconnection, and to what extent, with public procurement
legislation. The thesis is argued that many of these legal businesses, since they involve
intellectual property, are activities that are excluded from the law of public sector contracts
and are subject to private law.
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(*) Este estudio se enmarca en el Proyecto de investigacién concedido por Ministerio
de Economia y Competitividad titulado «La nueva regulacién de la contratacién pdblica:
Hacia un nuevo sistema de gobernanza piblica y de actuacién de los poderes piblicos»
DER2015-67102-C2-1-P, cuyo IP es el autor.
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I. INTRODUCCION

La nueva Ley de Contratos del Sector Piblico (Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre), incorpora importantes novedades précticas y apuesta decididamente por
una mayor transparencia (1). Pero las nuevas reglas exigen una interpretacién
adecuada de su concreto funcionamiento y, en especial, de que negocios juri-
dicos estan incluidos en su dmbito de aplicacién (2). Y a tal efecto no puede
olvidarse que las Directivas europeas y la jurisprudencia del TJUE tienen un
importante valor interpretativo para poder decidir cuando una prestacién es, o
no, un contrato piblico (3). Sirva de ejemplo la reciente STIUE de 1 de marzo
de 2018, Maria Tirkkonen, donde se afirma que «no constituye un contrato
publico, en el sentido de dicha Directiva, un sistema de asesoramiento a las
explotaciones agrarias, como el controvertido en el litigio principal, mediante
el cual una entidad publica selecciona a todos los operadores econémicos inte-
resados que cumplan los requisitos de aptitud establecidos en la convocatoria
de licitacién y hayan superado el examen mencionado en dicha convocatoria,
aun cuando durante el periodo limitado de vigencia de ese sistema no pueda
admitirse a ningdn nuevo operador».

Interesa esta precisién pues no todo negocio juridico tiene la consideracién
de contrato piblico. Lo afirma el considerando 4 de la Directiva 2014/24/UE
de contratacién publica de forma clara: «Las normas de la Unién sobre contra-
tacién publica no tienen por objetivo regular todas las formas de desembolso
de fondos publicos, sino tnicamente aquellas destinadas a la adquisicién de
obras, suministros o servicios prestados mediante un contrato publico». Para
ello la prestacién debe estar incluida entre los distintos tipos contractuales:
obras, suministros o servicios (4).

(1) Me remito a Gimeno Feuu: (2018a, pp. 47-132).

(2) Es necesaria, en definitiva, una interpretacién funcional de la prestacién, tal y como
ha advertido el TIUE en numerosas sentencias (por todas, Sentencias de 29 de octubre de
2009, Comisién/Alemania y de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti & C. SpA), con el
objetivo de corregir précticas que eludan la aplicacién de la norma via «artificios juridicos»
que disfrazan la verdadera causa de la prestacién y su calificacién juridica.

(3) Vid. Gimeno Feuv: (2015a, pp. 81-122), Gaueco Corcoles: (2015, pp. 111-116)
y BerserofFF Avupa: (2018, pp. 16-201). En relacién con el impacto de la jurisprudencia en el
proceso de creacién de las reglas sobre contratacién pidblica, vid. Cozzio (2013, pp. 89-116).
Més recientemente, el libro colectivo (A. Benachio, M. Cozzio y F. Titomanlio) I contratti pub-
blici nella giurisprudenza dell'Unione Europea, Tomo I, publicacién del Osservatorio di Diritto
comunitario e nazionale sugli appallti pubblici, Universidad de Trento, 2016.

(4) Asi, es posible en prestacién de servicios a las personas en los dmbitos sociosani-
tarios técnicas juridicas de cardcter no contractual (como ejemplo, la accién concertada). La
Directiva 2014/24 de contratacién piblica advierte que os poderes publicos, siguen feniendo
libertad para prestar por si mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera
que no sea necesario celebrar contratos piblicos, por ejemplo, mediante la simple financia-
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En este contexto, interesa aclarar en que medida son, o no, de aplicacién
las normas de contratacién publica cuando se adquiere conocimiento, como
actividad de transferencia, de las Universidades, adelantando que estamos en
presencia de contratos privados «sui generis» (5).

Il. CONOCIMIENTO Y ACTIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS.
LA TRANSFERENCIA COMO ELEMENTO DE LA MISION DE SER-
VICIO PUBLICO

Es misién del servicio pdblico universitario la formacién de profesiona-
les y cientificos superiores, pero dentro de una ensefianza constante puesta
en cuestién ella misma, abierta a la investigacién y al cambio permanente,
plural y no dogmdtica, unida, por tanto, inescindiblemente a la elaboracién
de la ciencia (6). Esto explica el reconocimiento constitucional del derecho
a la libertad de cétedra, que consiste, como sefiala la STC 217/1992, en
«expresar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias en
relacién a la materia objeto de ensefianza... (dentro) de los limites necesarios
que resultan de su propia naturaleza, con independencia de los derechos que
se producen por su articulacién con otros derechos o de los que, respetando
siempre su confenido esencial, pueda establecer el legislador (STC 5/81 y
ATC 457/1989)».

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, como afirma T.R. FERNANDEZ, el
profesor universitario «fransmite lo que él mismo estd aprendiendo cada dia.
Es por ello algo mds que un mero transmisor, es un sujeto activo del proceso
cientifico, cuya actuacién como tal resulta por hipdtesis incompatible con la
existencia de cualquiera orientaciones que, de llegar a imponerse, desnatura-
lizarian pura y simplemente su funcién social, trasladando automdticamente
su propio papel al autor de aquellas» (7). Como sostiene el profesor Lorenzo
MarTin-RETORTILLO, «si hay algo que caracteriza a los profesores universitarios,
como profesién, es precisamente su dedicacién al estudio y a la investigacién.
Y si hay algo connatural al estudio y a la investigacién es, sin duda, un talante

cién de estos servicios o la concesién de licencias o autorizaciones a todos los operadores
econémicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin
limites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste
a los principios de transparencia y no discriminacién. [Considerando 114]. Me remito a lo
expuesto en GIMENO Felu (2015b, pp. 65-85).

(5) Asi lo habia advertido ya CHaves Garcia: (2001, p. 231), que los calificé como
contratos privados sui generis sometidos a una reglamentacién especial.

(6) E. Garcia DE ENTERRIA: (1988, pp. 7 y ss.).

(7) FerNANDEZ RopriGUEZ: (1982, p. 47).
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critico. Sin sentido critico de nada sirve el estudio ni hay posibilidad de pro-
greso o avance cientifico o social» (8).

Lo que distingue a la Universidad, y en especial a las Universidades
pUblicas en Espafa, frente a cualquier otra institucién vy, especialmente, frente
a una empresa, es, con diferencia, que junto a las funciones comunes de trans-
misién de los conocimientos que en un momento dado constituyen el acervo de
cada discipling, estd su funcién de creacién, desarrollo y critica de la ciencia,
como acertadamente sefiala el articulo 1.2 de la Ley Orgdnica 6/2001de
Universidades (LOU). Y ésta constituye una de las misiones fundamentales de la
Universidad (9), de la que derivan, como légica consecuencia, otras también de
especial importancia: la formacién para el ejercicio de las diferentes activida-
des profesionales como el apoyo al desarrollo cultural, social y econémico del
pais o la extensién de la cultura a todos los ciudadanos. Sin una constante y
regular tarea investigadora realizada por el profesorado universitario (derivada
de lo que se podria denominar su «funcién de servicio piblico»), y su vocacién
de transferencia a la sociedad, carece de sentido la ensefianza universitaria,
incumpliendo esa trascendental misién encomendada a la Universidad.

Esta conclusién se avala, ademds, con la Carta Magna de las Universida-
des Europeas, firmada en Bolonia (ltalia), con motivo de los actos celebrados
con ocasién del IX Centenario de esa Universidad, firmada por centenares de
Rectores de todo el mundo (10).

«La Universidad |...] es una institucién auténoma —dice el principio fun-
damental primero— que, de manera critica, produce y transmite la cultura por
medio de la investigacién y de la ensefianzas.

El principio fundamental segundo de dicho Documento afirma que «en
las Universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad de
investigacién, a fin de que la ensefianza sea igualmente capaz de seguir la
evolucién de las necesidades y las exigencias de la sociedad y de los cono-
cimientos cientificos».

Interesa esta idea, pues la transferencia de conocimiento por parte de
las Universidades forma parte de su misién de servicio publico, y, por ello,
como luego se explicard, no puede entenderse como actividad econdmica o
de mercado (11).

(8)  MartiNn-RETORTILO: (1976, p. 126).

(9) Las tres misiones de la Universidad son, para OrTeGa ¥ GasseT: (1983, pp. 311-
353), la formacién de profesionales, la transmisién de la cultura, y la investigacién.

(10)  Su texto puede consultarse en la monografia del profesor Martin-RerorTILO (1990,
pp. 203:211).

(11) Emep lkuo: (2011, pp. 32-41), explica las dificultades de encajar la idea de
competitividad, propia del mercado, en la légica institucional del servicio publico universitario.
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El marco legal espafiol no genera dudas sobre esta cuestién, pues la trans-
ferencia de conocimiento como actividad de la Universidad viene reconocida
de forma especifica en el encabezado del propio Titulo VIl de la LOU. Esta es
una novedad que se introdujo a partir de la reforma de esta ley orgdnica en
2007. (En la versién original de la LOU de 2001 sélo aparecia «Investigacién
en la Universidad»). En correspondencia con ello, el art. 39.1 LOU articula
las diferentes misiones de la universidad. Se afirma claramente que la base
de todas las actividades universitarias es la investigacién y, a partir de ella,
se desarrollan docencia y transferencia de conocimiento: «La investigacién es
fundamento de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo
social a fravés de la transferencia de sus resultados a la sociedads.

La transferencia de conocimiento tecnolégico y cientifico constituye aquello
que se ha venido a llamar «la tercera misién» de la Universidad. Se trata de
una funcién al servicio de la sociedad —articulo 1.2.c) LOU— que comple-
mentaria a las tradicionales e inescindibles, de docencia e investigacién, de
forma que desempefie un papel decisivo para impulsar el desarrollo econémico
y social del entorno territorial en el que cada Universidad se ubica, e incluso
del dmbito internacional. Se busca con ello que las aportaciones que resulten
del nuevo y/o mejor conocimiento generado en la Universidad (de la investi-
gacidn), tengan aplicacién prdctica.

La transmisién de conocimientos en la Universidad se caracteriza por cinco
aspectos fundamentales: viene acompafiada de la reflexién previa de quien la
lleva a cabo, analiza la realidad de su dmbito cientifico, tiene en cuenta la
reflexién de otros miembros de la comunidad universitaria o profesional, sistema-
tiza los conocimientos, y promueve nuevo conocimiento. Ademds, esta tarea de
reflexién y creacién original de conocimiento [y, légicamente, su transferencia)
estd respaldada en el art. 20.1.c CE, al consagrar la «libertad de cétedra» vy,
al dar lugar a resultado que se caracteriza por ser una creacién orginal del
miembro del personal docente e investigador o de un equipo de éstos, como se
explicard, se subsume en el concepto de «obra» objeto de proteccién por la Ley
de propiedad intelectual, con lo que el resultado de la actividad de transferencia
forma parte consustancial de la propiedad intelectual (y se debe considerar en
todo caso como un negocio juridico privado sobre propiedad incorporal).

Como sefiala OrTEGA BernARDO, la transferencia del conocimiento es, por
tanto, un nuevo tipo de funcién universitaria que serviria para complementar
las tareas bdsicas, esto es, la docencia o ensefianza directa de conocimiento
a través de la formacién de titulados superiores y futuros profesionales, y la
de su generacién por medio de la investigacién y la correspondiente divulga-
cién y publicacién de sus resultados (12). Frente a investigacién y docencia,

(12) OrtecA BernarDO: (2018).
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como formas tradicionales a través de las cuales el conocimiento se crea y se
transmite, la transferencia de conocimiento canaliza el flujo de conocimiento
universitario a la sociedad circundante a través de una variedad de procesos.
Algunos de ellos se encauzan a través de vias formalmente establecidas, como
los contratos y convenios de investigacién que se suscriben con terceros a cam-
bio de contraprestacién econémica para realizar actividades de investigacién.
En ellos a veces se incorporan contratos de licencias de patentes, de know-how,
que pueden incluirse como excepcién.

Por Gltimo, conviene recordar que la Universidad pdblica tiene un rol de
liderazgo institucional indiscutible, pues debe actuar como un elemento critico
en la configuracién y desarrollo de los temas claves de nuestra sociedad y, muy
especialmente, de la Sociedad del Conocimiento. Esta labor de la Universidad
Publica de ser un agente activo en la creacién y difusién de conocimiento
cientifico se ha visto dificultada en los Gltimos afios por una interpretacién
restrictiva y formalista de la misién propia de la Universidad, equiparando
la transmisién del conocimiento a la idea de servicio y mercado, cuando, el
conocimiento, como creacién, es claramente una actividad (y no un servicio)
ajeno a las reglas de la competencia. Labor de liderazgo que se asienta en el
valor reputacional de su actividad (la reputacién académica de los profesores
de Universidad Piblica funciona como un mecanismo de garantia y calidad),
vinculada a fines piblicos, por lo que la transferencia de conocimiento, ain en
los casos de retribucién por dicha transferencia, debe ser considerada como
una funcién propia de la institucién universitaria y no una simple prestacién
mercantil.

lll. LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO COMO PROPIEDAD
INTELECTUAL Y SU CONSIDERACION COMO CONTRATOS PRI-
VADOS EN TODO CASO

Los negocios juridicos suscritos con las universidades publicas sobre la
base del articulo 83 LOU son contratos de diversa indole (ejecucién de un
proyecto de investigacién, realizacién de actividades de apoyo tecnolégico,
medidas analiticas, estudios, ensayos, informes, dictémenes técnicos, etc.).
Pero no todos ellos tienen la misma consideracién juridica. Algunos, en tanto
creacidn, serdn negocios de resultado de contenido de propiedad incorporal
y no un mero o simple servicio técnico en régimen de mercado. Interesa, pues,
la delimitacién objetiva de la causa del negocio juridico que se celebre con
una Universidad Pdblica en relacién a la transferencia de conocimiento (13).
Para lo que es necesario acudir a las previsiones del Real Decreto Legislativo

(13) Interesa el trabajo de UReNA Salcepo: (2014).
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1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual (LPI) (14).

El articulo 10 LPI dice: «1. Son objeto de propiedad intelectual todas las
creaciones originales literarias, artisticas o cientificas expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente
en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocucio-
nes, conferencias, informes forenses, explicaciones de cdtedra y cualesquiera
otras obras de la misma naturaleza (15).

S

f) Los proyectos, planos, maquetas y disefios de obras arquitectdnicas y
de ingenieria.

g) Los grdficos, mapas y disefios relativos a la topografia, la geografia
y, en general, a la ciencia.

i Los programas de ordenadors.

De la lectura de este precepto se deduce que el objeto de los derechos
de autor es la Obra artistica, literaria o cientifica.

(14) La propiedad intelectual es el conjunto de derechos de cardcter personal y
patrimonial que atribuyen al autor la plena disposicién y el derecho exclusivo a la explotacién
de la obra, sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 de la TRLPI).

(15) Estas previsién es de especial inferés en la adquisicién de libros por las bibliotecas
piblicas pues no encajan facilmente en el dmbito del contrato de suministro del articulo 16
LCSP (que regula la adquisicién de productos). El articulo 2 de la Ley 10/2007, de 22 de
junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas entiende por libro a toda obra cientifica,
artistica, literaria o de cualquier otra indole que constituye una publicacién unitaria en uno o
varios volimenes y que puede aparecer impresa o en cualquier ofro soporte susceptible de
lectura. Se entienden incluidos en la definicién de libro, a los efectos de esta Ley, los libros
electrénicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda
aparecer en el futuro, los materiales complementarios de cardcter impreso, visual, audiovisual
o sonoro que sean editados conjuntamente con el libro y que participen del cardcter unitario
del mismo, asi como cualquier otra manifestacién editorial. En este caso, al ser la propiedad
intelectual un bien incorporal, el negocio juridico esta formalmente excluido de las previsiones
de la LCSP, al no tener consideracién de contrato piblico (art. 9 LCSP). En estos casos de
propiedad intelectual no estamos ante una prestacién tipica del contrato de servicios objeto
de regulacién de la LCSP (por lo que no tiene la consideracién de contrato publico). Y es que
la consideracién de derechos protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual implica
que las condiciones personalisimas sean determinantes para la seleccién de quién desarrollard
la obra (que es una prestacién de creacién), hasta el punto de que, en muchas ocasiones,
la obra que se desarrolla ya puede venir amparada por una proteccién intelectual previa
(articulos o trabajos de investigacién). La adquisicién de conocimiento de libros cientificos,
por tanto, queda al margen de las reglas y procedimientos de la contratacién poblica al no
ser una actividad propia de mercado. Vid. en este sentido Moreno Motina: (2018).
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El listado del articulo 10 LPI no es exhaustivo, sin embargo, de su redac-
cién parece claro que un informe o un dictamen (si bien seria mejor calificarlo
como estudio), entran dentro del concepto de obra (letra a), apdo. 1). Esta
interpretacién resulta avalada, ademdés, por el carécter abierto del listado,
dentro del carécter ya de por si abierto de todo el apartado 1. También nos
encontramos con resultados habituales de la actividad de transferencia en las
letras f), g) e i) del apdo. 1 del art. 10 LPI. Junto a lo anterior deben incluirse
asimismo las bases de datos, en los términos del art. 12 LPI.

Como puede apreciarse de la definicién expuesta, el medio o soporte en
el que se plasma es indiferente, pues la propiedad intelectual, por esencia, se
caractariza por su inmaterialidad (obra versus soporte material). En el caso de
las obras impresas o susceptibles de serlo, asi como de las obras en soporte
digital, puede haber multiples ejemplares de la obra, incluso mdltiples ejempla-
res «originales». Lo relevante es que la actividad intelectual se plasme en algin
tipo de soporte que permita su comunicacién o divulgacién a terceros (sin que
sea necesaria la divulgacién de la obra para su proteccién, como tampoco
lo es su registro). Por ello, de conformidad con la previsién del articulo 13.
1 de la LCTI, que indica que la investigacidén debe ser «entendida como el
trabajo creativo realizado de forma sistemdtica para incrementar el volumen de
conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad,
el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia
y su divulgacién», el resultado de la transferencia de investigacién, en tanto
actividad de creacién de conocimiento —y consecuente originalidad—, es una
obra a los efectos de la legislacién de propiedad intelectual (el elemento cau-
sal es claro y permite diferenciar esta prestacién de otras que son claramente
contratos de servicios) (16).

De lo expuesto se constata que los negocios juridicos de transferencia que
cumplan los requisitos para su proteccién como obra con derechos de autor,
tendrén la consideracién de propiedad intelectual (17). Estos requisitos son, en
primer lugar, su originalidad, en un sentido objetivo (entendida como novedad
en la forma de expresién de la idea y singularidad/recognoscibilidad/diferen-
ciacién de la Obra), ya sea en la concepcién y/o en la ejecucién de la obra.
El extremo de esta caracteristica implica que la obra no puede ser un plagio.
Sin embargo, la originalidad de la obra tiene asimismo un sentido subjetivo,

(16) Debe advertirse, como ha destacado MeNENDEz SeBAsTIAN:(2018:pp. 1541-1543),
la deficiente definicién del contrato de servicios en la LCSP, lo que genera importantes pro-
blemas inferpretaivos prdcticos, al existir cierta tendencia, errénea, aincluir en este tipo toda
orestacién que no sea obra o suministro.

(17) Téngase ademds en cuenta que las obras derivadas (traducciones, adaptaciones,
revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resimenes, extractos, o cualesquiera
transformaciones de una obra) son también obra en el sentido del art. 10 LPI (art. 11 LPI).
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como reflejo del espiritu o de la personalidad del autor; lo que significa que
la obra esté marcada por la individualidad de su autor. Y, el segundo requisito
para la proteccién de una obra con derechos de autor es su creatividad, en
la medida que es el resultado de la actividad humana.

Unicamente quedan como obras excluidas, es decir, «no son objeto de
propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus corres-
pondientes proyectos, las resoluciones de los érganos jurisdiccionales y los
actos, acuerdos, deliberaciones y dictdmenes de los organismos piblicos, asi
como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores» (art 10 LPI).

Estd claro que, cuando la actividad de transferencia solicitada por la
entidad que contrata con la Universidad se plasma en un resultado que encaja
en el concepto de «obra original» establecido en el articulo 10 LPI, dicho
resultado se rige por lo dispuesto en la LPl. Es mds, en este caso, para la
entidad solicitante no es indiferente quién va a ser el miembro o el equipo, de
entre el personal (docente e) investigador de la universidad, que desarrolle la
actividad, por lo que la nota de la originalidad viene reforzada por el cardcter
dnico y personal de la obra en la que consiste el resultado solicitado. En estos
casos, al ser la propiedad intelectual un bien incorporal, el negocio juridico,
aunque quien lo celebre como ente contratante tenga consideracién de poder
adjudicador (18), esta formalmente excluido de las previsiones de la LCSP, al
no tener consideracién de contrato poblico (art. 9 LCSP) (19).

Este dato es de especial interés pues la normativa de aplicacién se decide
por el tipo de relacién juridica y no por el cardcter del sujeto que lo celebra
(la ausencia de correcta depuracién juridica ha conducido a una incorrecta
tipificacién como contrato piblico de muchos de los negocios juridicos de
transferencia de conocimiento cientifico encomendado a las Universidades).

El argumento se refuerza con la regulacién del articulo 55.2 de la Ley
de Economia Sostenible de 2011 (LES), donde se dice que «la transmisién
a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora,
bien se trate de cesién de la titularidad de una patente o de concesién de
licencias de explotacién sobre la misma, o de las transmisiones y contratos
relativos a la propiedad intelectual, se regird por el derecho privado, en los
términos previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de
las entidades a que se refiere el articulo 53, aplicéndose los principios de la

(18) Sobre el ambito subjetivo de la LCSP 2017 me remito aNOGUERA DE LA MUELA:
(2018, pp. 233-280) y Diez Saswe: (2018, pp. 519-549).

(19) El Informe 41/96, de 22 de julio de 1996. «Consulta sobre diversos tipos de
contratos», de la JCCA del Estado ya habia aformado que «los contratos de adquisicién de
propiedad intelectual, se rigen por la legislacién patrimonial del Estado, sin perjuicio de la
posible aplicacién de la legislacién especifica de propiedad intelectuals.
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legislacién del patrimonio de las Administraciones Piblicas para resolver las
dudas y lagunas que puedan presentarse».

Del articulo 7 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones
Piblicas (LPAP), se infiere que los derechos de propiedad industrial o los dere-
chos de explotacién de propiedad intelectual son de naturaleza patrimonial
tanto por su definicién negativa (no son demaniales), como por su encaje en
la relacién de bienes patrimoniales. Los contratos derivados de esta explota-
cién tienen la consideracién de contratos privados (art. 5.3 y 9 LPAP y 107.3
LPAP) y se regirdn por las normas de derecho privado correspondientes a su
naturaleza (no puede tener nunca consideracién de contrato pdblico), y asi lo
reitera expresamente el vigente articulo 36 de la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién (LCTI).

La LPAP, en relacién a la explotacién de estos derechos, establece una
norma comin de transferencia de la propiedad a través de cualquier negocio
juridico de cardcter oneroso, pero distingue entre enajenacién de inmuebles
(ordinariamente adjudicacién por concurso), la de muebles (ordinariamente por
subasta) y la de derechos de propiedad incorporal (ordinariamente por subasta)
si bien permite la adjudicacién directa (art. 137.4), cuando el adquirente sea
ofra Administracién publica o, en general, cualquier persona juridica de dere-
cho publico o privado perteneciente al sector publico (20). Y la LCTI (art. 36),
indica que se rigen por el derecho privado aplicable con cardcter general,
con sujecién al principio de libertad de pactos, y podran ser adjudicados de
forma directa, los contratos relativos a la promocién, gestién y transferencia de
resultados de la actividad de investigacién, desarrollo e innovacién, suscritos
por las Universidades pdblicas [y los Organismos Pdblicos de Investigacién de
la Administracién General del Estado), cuando se trate de contratos de cola-
boracién para la valorizacién y transferencia de resultados de la actividad de
investigacién, desarrollo e innovacién o contratos de prestacién de servicios
de investigacién y asistencia técnica con entidades publicas y privadas, para
la realizacién de trabajos de cardcter cientifico y técnico o para el desarrollo
de ensefianzas de especializacién o actividades especificas de formacién (21).
En este dltimo caso, la Ley exige que si el receptor de los servicios es un poder

(20) La Ley de Economia Sostenible, en su articulo 55, afiade dos supuestos de adjudica-
cién directa de derechos incorporales: cuando por las peculiaridades del derecho, la limitacién
de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de
la operacién proceda la adjudicacién directa; y cuando resulte procedente por la naturaleza
y caracteristicas del derecho o de la transmisién, segin la normativa vigente, como en los
casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.

(21) Como bien sefalaba Amoebo Souto: (2013, pp. 392-399), la voluntad del legis-
lador era clara en este aspecto: considerar como contratos sometidos al derecho privado de
estos contratos de valorizacién y transferencia de conocimiento cientifico.
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adjudicador, la adquisicién deberd ajustarse a las prescripciones de la norma-
tiva de contratacién piblica para la celebracién del correspondiente contrato
(no dice contrato publico). Es decir, se aplicardn, al ser un contrato excluido
de naturaleza privada, las reglas del articulo 4 LCSP: «Las relaciones juridicas,
negocios y contratos citados en esta seccién quedan excluidos del dmbito de
la presente Ley, y se regirdn por sus normas especiales, aplicdndose los princi-
pios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarses.

Por Gltimo, la LOU, en su reforma de 2011, regula especificamente los
derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual del resto de los bie-
nes universitarios y sefiala que su administracién y gestién se ajustaré a lo
previsto en la LCTI.

Resulta, pues, indubitado, que los negocios que celebra un poder adjudi-
cador para solicitar transferencia de conocimiento a una Universidad Poblica
en tanto tenga por finalidad la creacién de propiedad intelectual, son contratos
privados [y nunca un contrato piblico aunque quien solicite dicha transferencia
sea una Administracién o un poder adjudicador en el sentido de la Ley de
Contratos del Sector Piblico), ya que tienen la consideracién de propiedad
incorporal y, por ello, ex articulo 9, negocio excluido de las previsiones de la
LCSP, lo que permite la seleccién directa con la Universidad en cuestién, y sin
estar sometido a limites de precios (seria mds adecuado hablar de retribucién
por adquisicion).

En esta categoria de propiedad incorporal se incluyen la emisién de infor-
mes, estudios, andlisis o validacién de datos, etc., que impliquen «creacién
original» y donde es relevante el elemento cualitativo de quién realiza la acti-
vidad (seria conveniente que las universidades ofrecieran un catdlogo extenso
del tipo de actividad de transferencia que encaja en esta categoria) (22).

Por supuesto, se podrdn realizar tantos contratos privados con una Univer-
sidad Pdblica como resulten necesarios y convenientes, sin que pueda aplicarse
limitacién alguna ex articulo 118 LCSP al no tramitarse, ni poder tramitarse,
esta adquisicién de conocimiento como contrato menor (23).

(22) Avala esta interpretacion el Informe 4/2012, de 31 de enero de 2013, sobre el
ambito de aplicacién objetivo del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa de Baleares, donde, en relacién a contratos para la compra, el
desarrollo, la produccién o la coproduccién de programas destinados a la radiodifusién, para
su difusién por parte de los organismos de radiodifusién, y los contratos relativos al tiempo
de radiodifusién, consideran que estdn excluidos del dmbito de aplicacién objetivo en tanto
son propiedad incorporal. En este mismo sentido el Informe 11/2009, de 3 de diciembre
de 2010, de la Junta Superior de Contratacién Administrativa de la Generalitat Valenciana.

(23) C. Amoepo Souto: (2013, pp. 402-403) defiende y argumenta sobre la posibilidad
de convenios de colaboracién para articular esta relacién de transferencia de conocimiento.
Sin embargo, la redaccién del actual articulo 6 LCSP, y su clara interconexién con la jurispru-
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Como se ha expuesto, en estos casos no estamos anfe una prestacién
tipica del contrato de servicios objeto de regulacién de la LCSP (por lo que no
tiene la consideracién de contrato publico) (24). Y es que la consideracién de
derechos protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual implica que
las condiciones personalisimas del autor (la Universidad pdblica y el concreto
personal pUblico sobre quien recae el encargo de creacién) sean determinantes
para la seleccién de quién desarrollard la obra (que es una prestacién de crea-
cién), hasta el punto de que, en muchas ocasiones, la obra que se desarrolla
ya puede venir amparada por una proteccién intelectual previa (articulos o
trabajos de investigacién). La adquisicién de conocimiento cientifico, por tanto,
queda al margen de las reglas y procedimientos de la contratacién poblica al
no ser una actividad propia de mercado. Al igual que no se sujetan a reglas
de contratacién piblica la adquisicién de bienes de patrimonio cultural (la
compra de un Picasso o de un Goya, a modo de ejemplo) ni el desarrollo de
las mismas, tampoco la transferencia de conocimiento, en tanto creacién y no
servicio técnico, que se solicita a una Universidad piblica que, por lo demds,
insistimos, tiene una vocacién institucional de prestacién de servicio piblico
(y no de mercado).

Por Gltimo, conviene hacer referencia al aspecto de la titularidad de los
derechos de explotacién de esa propiedad intelectual, fruto de la actividad
de transferencia realizada por el personal (docente e) investigador. En este
sentido, el articulo 80.5 LOU advierte que «Formardn parte del patrimonio de
la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de
los que ésta sea titular como consecuencia del desempefio por el personal de la
Universidad de las funciones que les son propias. La administracidn y gestién
de dichos bienes se ajustard a lo previsto a tal efecto en la ley 14/2011, de
I de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién».

El articulo 53 de la Ley de Economia Sostenible (LES), cuando habla de la
transferencia de resultados en la actividad investigadora, tras afirmar que «estas
disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de investigacidn,
desarrollo e innovacién realizadas como consecuencia del desempefio de las
funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades
mencionadas en el apartado anterior, cualquiera que sea la naturaleza de la
relacién juridica por la que estén vinculados a ellas» (art. 53.2 LES). Afirma
que «se considerardn objeto de propiedad industrial y de propiedad intelectual
los reconocidos como tales en la legislacién vigente al respecto» (art. 53.3
LES), para luego, en el art. 54.2 LES, afirmar que los derechos de explotacién

dencia TJUE sobre cooperacién horizontal, dificultan, en mi opinién, esta opcién. Sobre la
nueva regulacién de la cooperacién horizontal (convenios) y sus posibilidades prdcticas me
remito a ViLATA ReixacH: (2018, pp. 325-368).

(24) Vid. al respecto Gomez Ortero: (2012, pp. 255-281).
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relativos a la propiedad intelectual corresponderdn a las entidades en que el
autor haya desarrollado una relacién de servicios, «en los términos y con el
alcance previsto en la legislacién sobre propiedad intelectuals.

De lo que se deduce que esos derechos son, en lo que nos ocupa, de la
Universidad Piblica y, por ello, la causa de los negocios juridicos ex articulo
83 LOU, son realizados por las Universidades, en tanto titulares de la propie-
dad incorporal en cuestidn.

IV. EL SIGNIFICADO DE LA INNOVACI()N EN LA NORMATIVA
EUROPEA DE CONTRATACION Y SU DIFERENCIA DE LA PRO-
PIEDAD INCORPORAL. DEPURACION CONCEPTUAL

Interesa aclarar la diferencia entre los negocios privados de transferencia
de conocimientos, de aquellos contratos piblicos en los que se adquiere inno-
vacién o se tiene en cuenta la existencia de derechos exclusivos vinculados a
propiedad intelectual.

La investigacién y la innovacién desempefian un papel central en la Estra-
tegia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (25).
Fomentar la investigacién, el desarrollo y la innovacién (I+D+i) es un impor-
tante objetivo de la Unién contemplado en el articulo 179 del Tratado, que
dispone que «[l]Ja Unién tendrd por objetivo fortalecer sus bases cientificas y
tecnolégicas, mediante la realizacién de un espacio europeo de investigaciéon
en el que los investigadores, los conocimientos cientificos y las tecnologias
circulen libremente, y favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida
la de su industria, asi como fomentar las acciones de investigacién que se
consideren necesarias [...]». Los articulos 180 a 190 del Tratado determinan
las actividades que deben llevarse a cabo a ese respecto y el alcance y eje-
cucién del programa marco plurianual. El fomento de la innovacién es, pues,
una importante politica de fomento que, como es légico, exige unas reglas y
principios, que se explican en la Comunicacién de la Comisién Marco sobre
ayudas estatales de investigacién y desarrollo e innovacién (2014/C 198/01).
Y, desde la 16gica del concepto de ayuda, los contratos privados analizados
de transferencia de conocimiento en modo alguno pueden formar parte de este
concepto ni, por si mismos, puede argumentarse una tensién «indebida» de la
competencia, pues los contratos sobre bienes incorporales no encajan en la

(25) En el Libro Verde Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico comin
para la financiacién de la investigacién y la innovacién por la UE, COM (2011) 48 findl,
de 15 de febrero de 2011, se indica que el logro de los objetivos ampliamente respaldados
de crecimiento inteligente, sostenible e integrador fijados en Europa 2020 depende de la
investigacién y la innovacién, que constituyen los motores fundamentales de la prosperidad
social y econémica, asi como de la sostenibilidad del medio ambiente.
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idea u objetivo de libre mercado ya que, en si mismo, no hay una competencia
entre servicios profesionales [y en esos casos no hay que someter nada a la
libre concurrencia, tal y como se advierte por el TIUE en su sentencia de 2 de
junio de 2016, Dr. Falk Pharma GmbH, asunto C-410/14) (26).

El concepto de transferencia de conocimiento empleado por la Comisién
europea es més amplio que el que parece deducirse de nuestra legislacién. Se
refiere literalmente a los «procesos de adquisicién, recogida y reparto de los
conocimientos explicitos y tacitos, incluidas las cualificaciones y competencias»,
e integra tanto las «actividades comerciales como no comerciales». Ejemplo de
todo ello serian «la colaboracién en la investigacion, la consultoria, la concesién
de licencias, la creacién de empresas derivadas (spin-off), la movilidad de los
investigadores, la publicacién», etc. Aunque se precisa que se trata de «aportar
conocimientos cientificos y tecnolégicos», también se refiere a trasladar «otras
formas de conocimiento», como es el implicado en los «procesos comerciales
facilitados por la tecnologia» (27).

Los compradores publicos deben poder adquirir productos y servicios
innovadores que promuevan el crecimiento futuro y mejoren la eficiencia y
la calidad de los servicios piblicos (28). En ese contexto, cuando procede, y
no estamos en la légica de contratos privados (como ya hemos explicado), la
contratacién poblica es una herramienta, pero no siempre es la Unica técnica
administrativa. Existen férmulas de cooperacién y colaboracién administrativa
pensadas para facilitar el despliegue de los proyectos de investigacién, evitando
que trabas administrativas o econémicas pongan en riesgo el cumplimiento de
estos objetivos. En estos casos, la LCSP, en sus articulos 177 a 182, prevé y
regula el nuevo procedimiento de asociacién para la innovacién cuyo resultado
Si es un contrato publico. El procedimiento de asociacién para la innovacion
articula un contrato en dos fases sucesivas. En la fase de investigacién y
desarrollo, se regird por las normas que se establezcan reglamentariamente,

(26) La citada sentencia afirma que no constituye un contrato piblico a los efectos de
dicha Directiva un sistema de acuerdos, como el que es objeto del litigio principal, mediante
el cual una entidad piblica pretende adquirir bienes en el mercado contratando, a lo largo
de toda la vigencia de dicho sistema, con todo operador econémico que se comprometa a
suministrar los bienes de que se trate en condiciones preestablecidas, sin llevar a cabo una
seleccion entre los operadores interesados y permitiéndoles adherirse a dicho sistema durante
toda la vigencia de éste. Vid. Fuertes Lopez: (2016), quien recuerda que no hay que aplicar
la normativa de contratacién piblica cuando no hay problemas de competencia o porque se
trata de modalidades contractuales no acogidas todavia en el Derecho europeo.

(27) Comunicacién de la Comisién al Consejo, el Parlamento europeo, el Comité econd-
mico y social europeo y el Comité de las Regiones. Mejorar la transferencia de conocimiento
entre las instituciones de investigacién y la industria en toda Europa: incorporar la innovacién
abierta. COM (2007) 182 final. Bruselas, 4.4.2007.

(28) Vid. GimeNo Feuu: (2018b, pp. 1-27) y VALCARCEL FernANDEZ: (2018, pp. 1969-1712).
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asi como por las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos, y
supletoriamente por las normas del contrato de servicios. En la fase de ejecu-
cién de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento, se
regird por las normas correspondientes al contrato relativo a la prestacién de
que se trate. Sin embargo, la actividad de transferencia de conocimiento de las
Universidades publicas no siempre se puede, ni se debe, vehicular mediante
este procedimiento.

Por ofra parte, conviene recordar que, al margen de la contratacién
pUblica y la adquisicién de innovacién, se encuentra la compra pre-comercial.
La Comunicacién de la Comisién sobre la contratacién precomercial declara
que «se refiere, en principio, a un planteamiento de la contratacién de servicios
de I+D distinto de aquellos segin los que “los beneficios pertenecen exclusi-
vamente a la entidad adjudicadora para su utilizacién en el ejercicio de su
propia actividad, siempre que la entidad adjudicadora remunere totalmente la
prestacién del servicio” y no constituya ayuda estatal» (29).

Pues bien, este tipo de contrato se cataloga como excluido de la LCSP
por el articulo 8 de la misma (30). Quedan excluidos, segin indica dicho
precepto, los contratos de investigacién y desarrollo, excepto aquellos que
ademds de estar incluidos en los cédigos CPV 73000000-2 (servicios de
investigacién y desarrollo y servicios de consultoria conexos); 73100000-3
(servicios de investigacién y desarrollo experimental); 73110000-6 (servicios
de investigacién); 73111000-3 (servicios de laboratorio de investigacién);
731120000 (servicios de investigacién marina), 73120000-9 (servicios de
desarrollo experimental); 73300000-5 (disefio y ejecucién en materia de inves-
tigacién y desarrollo); 73420000-2 (estudio de previabilidad y demostracién
tecnolégica) y 73430000-5 (ensayo y evaluacién), que cumplan las dos con-
diciones siguientes:

a) Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador
para su utilizacién en el ejercicio de su propia actividad.

(29) Comunicacién de la Comisién al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité
Econdmico y Social europeo y al Comité de las Regiones, «La contratacién precomercial:
impulsar la innovacién para dar a Europa servicios piblicos de alta calidad y sostenibles»,
SEC(2007) 1668, de 14 de diciembre de 2007 —COM(2007) 799 final—. El Libro Verde
sobre la modernizacién de la politica de contratacién publica de la Unién Europea, de 27
de enero de 2011, COM(2011) 15 final, pag. 50, califica este sistema como una forma
importante de fomentar la innovacién que consiste en que los poderes adjudicadores pidan
que se desarrollen productos o servicios ain no disponibles en el mercado. Asi, la contratacién
precomercial supone la contratacién de servicios de investigacién y desarrollo para el desarrollo
de nuevas soluciones, con miras a la posible compra del producto o el servicio final a través
de un procedimiento normal de contratacién piblica en una fase posterior.

(30) Por todos, FernANDEZ Acevepo: (2018, pp. 294-306).
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b) Que el servicio prestado sea remunerado integramente por el poder
adjudicador.

En tanto se cumplieran estos requisitos, a estos servicios, no les resultarian
de aplicacién los procedimientos de la LCSP.

Por Gltimo, conviene referir los supuestos en que se quieran adquirir unos
derechos exclusivos sobre servicios donde existen derechos intelectuales que
pueden ser objeto de explotacién y no tienen cardcter de propiedad incorpo-
ral. El articulo 168 LCSP habilita un procedimiento negociado sin publicidad
cuando:

«las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a
un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato
tenga por objeto la creacién o adquisicién de una obra de arte o representacién
artistica Gnica no integrante del Patrimonio Histérico Espafiol; que no exista compe-
tencia por razones técnicas; o que proceda la proteccién de derechos exclusivos,
incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial,

La no existencia de competencia por razones técnicas y la proteccién de
derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sélo se aplicardn cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando
la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuracién restrictiva
de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato».

Interesa destacar que ahora, con fundamento en el articulo 32 de la Direc-
tiva de contratacién piblica de 2014, se permite un procedimiento negociado
sin publicidad cuando no exista alternativa o sustituto razonable o cuando exista
de forma objetiva ausencia de competencia (31). El elemento de derechos de
propiedad intelectual es evidente, siempre que se pretenda la relacién con
una Universidad Pdblica en la que se ponga como valor para la decisién de
adquisicién un elemento diferenciador «personalisimo».

(31) Este nuevo supuesto de procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia
ha sido admitido por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia 126/2016,
de 9 de marzo, al recordar que es posible acepta que de acuerdo con la normativa comu-
nitaria es posible acudir a la adjudicacién directa como consecuencia de la existencia de
derechos exclusivos, razones técnicas u bien econémicas que impidan la concurrencia. En
todo caso, como bien ha indicado I. Gaueco Corcoles: (2014, pp. 220-222), «lo que se
intenta evitar con este inciso es que la situacién de exclusividad haya sido creada por el
propio poder adjudicador con vistas al futuro procedimiento de contratacién». Obviamente, el
procedimiento negociado sin publicidad conserva su cardcter de procedimiento excepcional,
en cuanto sélo puede ser empleados en supuestos muy concretos y de aplicacién restrictiva,
dado su cardcter no competitivo. El recurso a esta procedimiento debe ser objeto de justifi-
cacién caso a caso [art. 84.1 f) de la Directiva de contratacién piblica]. Y la carga de la
prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excepcién
incumben a quien quiera beneficiarse de ellas (entre otras, STJUE de 18 de mayo de 1995,
Comisién/ltalia, C-57/94).
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En determinados servicios técnicos que, al margen de la propiedad incor-
poral, pueda ofrecer una Universidad, el poder adjudicador podrd utilizar este
procedimiento intuitus personae (avalado en la contratacién poblica en varias
sentencias TJUE) (32).

Y, aunque las cuantias fueran de un contrato menor, en una inferpretacién
sistemdtica, resulta evidente que no funcionaria el limite cuantitativo global del
articulo 118 LCSP, ya que no se aplica en los casos donde el «contratista» tiene
derechos exclusivos (o existen razones técnicas o econdémicas, como indica el
propio articulo 118.3 al sefalar, en relacién a ese limite, que «quedan exclui-
dos los supuestos encuadrados en el articulo 168.a).2°). Légico de por si,
méxime cuando la Universidad Poblica, en tanto administracién poblica, tiene
unos fines institucionales y controles que, por si mismos, resultan incompatibles
con el riesgo de promover una red clientelar, de fragmentacién indebida de la
concurrencia o de comportamientos que pongan en riesgo la gestion eficiente
de los fondos publicos (33).

En definitiva, cuando se contrate a una Universidad pdblica por su cardc-
ter «personalisimo» en el servicio requerido (lo que se justifica con el perfil
académico e investigador del personal de esa Universidad que acomete el

(32) Auréuen: (2011, pp. 879 y ss.,) con interesantes referencias bibliogrdficas y juris-
prudenciales del Derecho francés de todas las épocas, asi como de las resoluciones del Tribunal
de Justicia de la Unién europea. Vid. la Resolucién nim. 29/2016 del Tribunal Administrativo
de Contratos Piblicos de Navarra, de 14 de Junio de 2016.

(33) Resulta de interés recordar la doctrina fijada por la JCCA del Estado en sus
informes recientes sobre esta cuestién del contrato menor (Informes JCCAE 41/2017, 42/2017
y 5/2018 y JCCAAr 3/2018): a) El articulo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Piblico debe ser objeto de una interpretacién teleolégica que permite
considerar que la finalidad del precepto es justificar en el expediente de contratacién de
los contratos menores que no se ha alterado indebidamente el objeto del contrato con el fin
de defraudar los umbrales previstos para el contrato menor. b) Esta conducta defraudadora
queda prohibida en la ley cualquiera que sea el momento en que se produzca. c) La ley
no contempla una limitacién a la celebracién de contratos menores con un mismo operador
econdmico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y
no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de alteracién fraudulenta del objeto del
contrato, si es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista, pero en este
caso habrd de justificarse adecuadamente en el expediente que no se dan las circunstancias
prohibidas por la norma.

Interesa advertir que esta interprefacién tiene importante consecuencias prdcticas para
la compra de suministros y servicios por Organismos Piblicos de Investigacién, que si bien
no pueden adquirir libremente, pueden gestionar con sencillez (pero con trazabilidad de las
decisiones que adopten) las necesidades no previstas (y gastos menores) en la ejecucién de
los distintos proyectos de investigacién. En todo caso, conviene recordar las conclusiones del
Informe de fiscalizacién de las Universidades Piblicas del Tribunal de Cuentas de Espaiia,
ejercicio 2003, publicado en el BOE de 4 de marzo de 2010, donde se indica que uno de
los dmbitos de menor trazabilidad administrativa en la gestién universitaria es la contrataciéon
de la investigacion.
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encargo) se puede utilizar tanto un procedimiento negociado sin publicidad
(sin necesidad de consulta a otros proveedores) o el contrato menor en esas
cuantias (sin limite acumulativo del articulo 118.3 LCSP).

V. CONCLUSIONES

Tras en andlisis normativo y jurisprudencial sobre la funcién de transferen-
cia del conocimiento por las Universidades y su vinculacién o interconexién con
los principios y reglas de la contratacién piblica puede, nos lleva a formular
una serie de conclusiones que deben permitir aclarar juridicamente (y vencer
inercias prdcticas no justificadas) como deben articularse las relaciones juridicas
de transferencia de conocimiento cientifico por parte de las Universidades,
mdéxime cuando la otra parte es un poder adjudicador.

Primero.- Lo que distingue a la Universidad, y en especial a las Uni-
versidades publicas en Espafa, frente a cualquier ofra institucién vy, funda-
mentalmente, frente a una empresa, es que junto a las funciones comunes de
transmisién de los conocimientos que en un momento dado constituyen el acervo
de cada disciplina, estd su funcién de creacién, desarrollo y critica de la cien-
cia, como acertadamente sefiala el articulo 1.2 de la Ley Orgdnica 6/2001de
Universidades (LOU). Y ésta constituye una de las misiones fundamentales de
la Universidad. La transferencia de conocimiento por parte de las Universida-
des forma parte de su misién de servicio publico, y, por ello, como luego se
explicard, no puede entenderse como actividad econémica o de mercado.

La transferencia de conocimiento tecnolégico y cientifico constituye aquello
que se ha venido a llamar «la tercera misién» de la Universidad. Se trata de
una funcién al servicio de la sociedad —art. 1.2.c) LOU— que complementaria
a las tradicionales e inescindibles, de docencia e investigacién, de forma que
desempefie un papel decisivo para impulsar el desarrollo econdmico y social
del entorno territorial en el que cada Universidad se ubica, e incluso del inter-
nacional. Se busca con ello que las aportaciones que resulten del nuevo y/o
mejor conocimiento generado en la Universidad (de la investigacién), tengan
aplicacién préactica.

Segundo.- La Universidad pdblica tiene un rol de liderazgo institucional
indiscutible, pues debe actuar como un elemento critico en la configuracién y
desarrollo de los temas claves de nuestra sociedad y, muy especialmente, de
la Sociedad del Conocimiento. Por su propia naturaleza, este liderazgo debe
ejercerlo con la mayor amplitud de miras, pero atendiendo especialmente al
entorno. Esta labor de la Universidad de ser un agente activo en la creacién
y difusién de conocimiento cientifico se ha visto entorpecida en los dltimos
afios por una interpretacién restrictiva y formalista de la misién propia de la
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Universidad. Se ha equiparado la transmisién del conocimiento a la idea de
servicio y mercado, cuando, el conocimiento, como creacién, es claramente una
actividad [y no un servicio) ajeno a las reglas de la competencia. La labor de
liderazgo de las universidades pUblicas se asienta en el valor reputacional de su
actividad (la reputacién académica de los profesores de Universidad funciona
como un mecanismo de garantia y calidad), vinculada a fines pdblicos. Por
este motivo, la transferencia de conocimiento, aun en los casos de retribucién
por dicha transferencia, debe ser considerada como una funcién propia de
la institucién universitaria y no como una simple prestacién mercantil. En este
caso no estamos ante una prestacién tipica del contrato de servicios objeto de
regulacién de la LCSP (por lo que no tiene la consideracién de contrato piblico).

Tercero.- Los negocios juridicos suscritos con las universidades publicas
sobre la base del articulo 83 LOU son contratos de diversa indole (ejecucién
de un proyecto de investigacién, realizacién de actividades de apoyo tecno-
l6gico, medidas analiticas, estudios, ensayos, informes, dictdmenes técnicos,
efc.). Pero no todos ellos tienen la misma consideracién juridica. Algunos, en
tanto creacién original (inherente a la idea de transferencia de conocimiento
cientifico), serdn negocios de resultado de contenido de propiedad incorporal
y no un mero o simple servicio técnico en régimen de mercado. Y, en ese
caso, un poder adjudicador que solicite dicha transferencia de conocimiento
no deberd aplicar las disposiciones de la LCSP al tratarse de negocios juridicos
sometidos a un régimen de derecho privado.

Los negocios juridicos de transferencia que cumplan los requisitos del
articulo 10 LPI para su proteccién como obra con derechos de autor, tendrén la
consideracién de propiedad infelectual. Estd claro que, cuando la actividad de
transferencia solicitada por la entidad que contrata con la Universidad piblica
se plasma en un resultado que encaja en el concepto de «obrax» establecido en
el articulo 10 LPI, dicho resultado se rige por lo dispuesto en la LPl. Es mds, en
este caso, para la entidad solicitante no es indiferente quién va a ser el miembro
o el equipo, de entre el personal (docente €) investigador de la universidad, que
desarrolle la actividad, por lo que la nota de la originalidad viene reforzada por
el cardcter Onico y personal de la obra en la que consiste el resultado solicitado
(muy evidente cuando se da respuesta a un problema complejo).

Es obvio que el resultado de esta transferencia de conocimiento tiene
un valor, susceptible de compensacién econémica, pero no por ello puede
argumentarse su consideracién como contrato pUblico (34).

(34) Por supuesto, a estos contratos les serd de aplicacién la previsién del articulo 11,
apartado dos, de la Ley 37/1992, del Impuesto de Valor Afadido, que dispone en su apartado
4 que tendrdn la consideracién de prestaciones de servicios, entre ofras, «las cesiones y
concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas de fébrica y comerciales y demas
derechos de propiedad intelectual e industria». Vid. SANcHEz SANcHEz: (2013, pp. 134-139).
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Estos derechos son de la Universidad Poblica y, por ello, la causa de los
negocios juridicos ex articulo 83 LOU, son realizados por las Universidades,
en tanto titulares de la propiedad incorporal en cuestién.

Cuarto.~ La LCTI (art. 36), indica, como también lo hacen la LPAP, la
LES y la LOU, que estos negocios juridicos de transferencia se rigen por el
derecho privado aplicable con cardcter general, con sujecién al principio de
libertad de pactos, y podrdn ser adjudicados de forma directa, los contratos
relativos a la promocién, gestién y transferencia de resultados de la actividad de
investigacién, desarrollo e innovacién, suscritos por las Universidades piblicas
(y los Organismos Pdblicos de Investigacién de la Administracién General del
Estado), cuando se trate de contratos de colaboracién para la valorizacién y
transferencia de resultados de la actividad de investigacién, desarrollo e innova-
cidn o contratos de prestacién de servicios de investigacidn y asistencia técnica
con entidades pdblicas y privadas, para la realizacién de trabajos de cardcter
cientifico y técnico o para el desarrollo de ensefianzas de especializacién o
actividades especificas de formacién. En este Gltimo caso, la Ley exige que si
el receptor de los servicios es un poder adjudicador, la adquisicién deberd
ajustarse a las prescripciones de la normativa de contratacién piblica para la
celebracién del correspondiente contrato (no dice contrato piblico). Es decir,
se aplicardn, al ser un contrato excluido de naturaleza privada las reglas del
articulo 4 LCSP: «Las relaciones juridicas, negocios y contratos citados en esta
seccién quedan excluidos del dmbito de la presente Ley, y se regirdn por sus
normas especiales, aplicdndose los principios de esta Lley para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse».

Asi, los negocios que celebra un poder adjudicador para solicitar trans-
ferencia de conocimiento a una Universidad Piblica en tanto tenga por finali-
dad la creacién de propiedad intelectual, son contratos privados (y nunca un
contrato publico) ya que tienen la consideracién de propiedad incorporal vy,
por ello, ex articulo 9, se tratard de un negocio excluido de las previsiones
de la LCSP. Tal consideracidn permite la seleccién directa con la Universidad
en cuestién, sin limites de precios (seria mejor referirse a retribucién por con-
traprestacién). En esta categoria se incluyen la emisién de informes, estudios,
andlisis o validacién de datos, etc., que implican «creacién» y donde es rele-
vante el elemento cualitativo de quien realiza esta actividad (seria conveniente
que las universidades ofrecieran un catdlogo extenso del tipo de actividad de
transferencia que encaja en esta categoria).

Por supuesto, se podrdn realizar tantos contratos privados con una Univer-
sidad Publica como resulten necesarios y convenientes, sin que pueda aplicarse
limitacién alguna ex articulo 118 LCSP al no tramitarse esta adquisicién de
conocimiento como contrato menor.
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Quinto.- Al margen de la contratacién piblica y la adquisicién de
innovacién, se encuentra la compra precomercial. Este tipo de contrato se
cataloga como excluido de la LCSP por el articulo 8 de la misma. Quedan
excluidos, segin indica dicho precepto, los contratos de investigacién y desa-
rrollo, excepto aquellos que ademds de estar incluidos en los cédigos CPV
73000000-2 (servicios de investigacién y desarrollo y servicios de consultoria
conexos); 73100000-3 (servicios de investigacién y desarrollo experimental);
73110000-6 (servicios de investigacién); 73111000-3 (servicios de labo-
ratorio de investigacién); 73112000-0 (servicios de investigacién marina);
73120000-9 (servicios de desarrollo experimental); 73300000-5 (disefio y eje-
cucién en materia de investigacién y desarrollo); 73420000-2 (estudio de pre-
viabilidad y demostracién tecnolégica) y 73430000-5 (ensayo y evaluacién),
que cumplan las dos condiciones siguientes: a) Que los beneficios pertenezcan
exclusivamente al poder adjudicador para su utilizacién en el ejercicio de su
propia actividad, y b) Que el servicio prestado sea remunerado integramente
por el poder adjudicador.

En tanto se cumplieran estos requisitos, a estos servicios no les resultarian
de aplicacién los procedimientos de la LCSP.

Sexto.- Por Gltimo, quedan por mencionar los supuestos en que se quie-
ran adquirir unos derechos exclusivos sobre servicios donde existen derechos
intelectuales que pueden ser objeto de explotacién y no tienen cardcter de
propiedad incorporal. El articulo 168 LCSP habilita un procedimiento nego-
ciado sin publicidad cuando «las obras, los suministros o los servicios solo
puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las
siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creacién o adquisicién
de una obra de arte o representacién artistica Unica no integrante del Patri-
monio Histérico Espafiol; que no exista competencia por razones técnicas; o
que proceda la proteccién de derechos exclusivos, incluidos los derechos de
propiedad intelectual e industrial». El elemento de derechos de propiedad
intelectual es evidente siempre que se pretenda la relacién con una Universidad
Piblica en la que se ponga como valor para la decisién de adquisicién un
elemento diferenciador «personalisimo».

En determinados servicios técnicos que, al margen de la propiedad incor-
poral, pueda ofrecer una Universidad, el poder adjudicador podrd utilizar
este procedimiento. Y, aunque las cuantias fueran de un contrato menor, en
una interpretacién sistemdtica, resulta evidente que no funcionaria el limite
cuantitativo global del articulo 118 LCSP, ya que no se aplica en los casos
donde el «contratista» tiene derechos exclusivos o existen razones técnicas o
econdémicas que lo aconsejan (asi lo indica el propio 118.3 al sefalar, en
relacién a ese limite, que «quedan excluidos los supuestos encuadrados en el
articulo 168.0).2%).
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Séptimo.- Por (ltimo, desde la légica del concepto de ayuda piblica,
los contratos privados de transferencia de conocimiento analizados, en modo
alguno pueden formar parte de un concepto de ayuda piblica ilegal ni, por
si mismos, puede argumentarse una tfensién «indebida» de la competencia.
Esto es asi ya que los contratos sobre bienes incorporales no encajan en la
idea u objetivo de libre mercado pues, en si mismo, no hay una competencia
entre servicios profesionales. Y en esos casos no hay que someter nada a la
libre concurrencia, tal y como se advierte por el TIUE en su sentencia de 2 de

junio de 2016, Dr. Falk Pharma GmbH (asunto C-410/14).
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