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“Transferencia de
las innovaciones
universitarias”

Inés Macho-Stadler'®

La generacion de nuevo conocimiento en cien-
cia bdsica y aplicada es uno de los motores mas
importantes de crecimiento econdmico, asi como
uno de los factores mas fiables de creacion de ri-
queza. El destacado papel de las universidades y de
los centros publicos de investigacion como fuente
de descubrimientos, en particular en investigacion
basica, es generalmente aceptado. Por citar solo al-
gunos ejemplos, Cockburn y Henderson (1998) cal-
culan que la investigacion realizada en instituciones
publicas se utilizé en 16 de los 21 medicamentos
que segun los expertos han tenido mas impacto
terapéutico entre los afios 1965 y 1992. Aunque pu-
diera parecer que la investigacion bdsica es menos
efectiva, Mansfield (1980) muestra que en Estados
Unidos su efecto sobre la productividad total de
la empresas y la industria no es sélo positivo sino
que es superior al efecto de un gasto similar en I+D
aplicada. Al valorar la importancia de la investiga-
cion basica de las universidades, Mansfield (1998)
estima que, sin ella, el desarrollo del 15% de los
nuevos productos habria sido seriamente compro-
metido y retrasado (ver Tabla 1 para mds detalle).
Mansfield estima que el lapso medio entre la inves-
tigacion académica y la innovacion industrial es de
6 afos, con una tasa de retorno social de la investi-
gacion académica en torno del 40%.

Al mismo tiempo, es comunmente aceptado
que las universidades y centros publicos de in-



Tabla 1:

Porcentaje de nuevos productos y procesos

basados en investigacion académica reciente,

1986-1994. Mansfield (1998)

Porcentaje que .
no hubiese sido Porcentaje que
desarrollado fue desarrollado
. (sin retraso con ayuda
AL significativo) en fundamental de
ausencia de la la investigacion
investigacion académica reciente
académica reciente
Producto | Proceso | Producto| Proceso
Medicamentos 31 1 13 6
Procesamiento
de informacién 19 16 14 11
Quimica 9 8 11 11
Eléctrica 5 3 3 2
Instrumentos 22 20 5 4
Maquinaria 8 5 S 3
Metales 3 15 4 11
Media de
la industria 15 1 8 7

vestigacion estan mejor dotados para crear nuevos
conocimientos que para aplicarlos. En general, los
académicos no tienen ventaja comparativa cuando
llega el momento de comercializar los resultados
de su investigacion. La comercializacion exige un
conjunto de habilidades por las que no se distin-
gue la comunidad cientifica: capacidad de identi-
ficar el sector mas adecuado, conocimiento de las
necesidades de los clientes, posibilidad de disefar
la estrategia de venta o el marketing del producto.
Pero al mismo tiempo, la ciencia bésica es cru-
cial para conseguir perfeccionar técnicas conoci-
das o desarrollar nuevos productos y procesos, y
la colaboracién de los cientificos en las primeras
etapas del desarrollo es también decisiva. En con-
secuencia, conseguir que las universidades y los
académicos sean activos tanto en la generacion

de nuevos conocimientos como en la transmision
de éstos al sector productivo e impulsar su cola-
boracion con las empresas son retos que atraen el
interés de los reguladores y de los responsables
del diseno de politicas de I+D+i dada la potencial
ganancia que se puede conseguir.

Respecto de las universidades y centros pu-
blicos de investigacion, hay numerosas preguntas
interesantes (tanto desde el punto de vista positi-
vo como normativo) a las que encontrar respues-
ta puede permitir mejorar la situacion cientifica
y competitiva de una economia o en las que la
respuesta adoptada es decisiva para entender la
situacion de un pais o region. Por ejemplo, ;cudl
debe ser el objetivo de las universidades?, ;qué
mueve la investigacion académica?, ;y la transfe-
rencia de tecnologia de las universidades al resto
de la sociedad? Es indiscutible que una parte muy
importante de la transferencia de conocimiento y
de tecnologia se realiza a través de la formacion
de los nuevos cientificos. Pero si obviamos este
aspecto, y nos limitamos a considerar el papel de
las universidades para impulsar la mejora de las
condiciones productivas a través de otros meca-
nismos: scémo pueden tener las universidades
un papel mas activo en la promocion del avance
cientifico y tecnolégico? y sen qué medida deben
tenerlo? En esta faceta de transmision de nuevo
conocimiento, jcuan importante es la “proximi-
dad” con la industria? y scudl es el papel de las
Oficinas de Transferencia de Resultados de Inves-
tigacion de las universidades (Ias OTRD)? Cuando
éstas organizan las relaciones entre universidades
e industria, haciendo el papel de institucion puen-
te: ¢como debe disenarse una OTRI para que sea
eficiente?, ;como deben disenar las OTRI los con-
tratos de licencia de patente?, ;como se debe or-
ganizar una spin-off? Parte del debate actual sobre
la transferencia de innovaciones académicas a la
industria viene motivada por el interés en conocer
las consecuencias del Bayh-Dole Act de 1980. Esta



ley unificé y reformo el sistema de la propiedad
intelectual en Estados Unidos. Su objetivo era ase-
gurar transferencias de propiedad intelectual entre
los laboratorios de investigacion, la administracion
publica y las empresas privadas. Para lograrlo se
traspaso la propiedad intelectual de los descubri-
mientos obtenidos con fondos publicos a la uni-
versidades, lo que les autorizé a tener patentes, a
la vez que se les estimulaba a que rentabilizasen
los descubrimientos cientificos para tener fondos
con que financiarse. Empieza a existir una litera-
tura importante tanto empirica como tedrica de-
dicada a estudiar los efectos del Bayh-Dole Act e
impulsada también por el interés de la Comunidad
Econémica Europea en promover una economia
basada en el conocimiento.

Este opuscle se centra en una parte pequena
del rompecabezas: la transmision de conocimien-
tos ya generados a través de contratos de licencia
de patentes de la universidad y de contratos que
rigen la creacion de spin-offs, y en el papel de las
OTRI en este proceso. De los efectos que se identi-
fican y de las consideraciones que surgen en estos
estudios pueden obtenerse lecciones a aplicar en
otros aspectos de la transmision de conocimientos
generados en las universidades a la economia. Los
argumentos presentados son validos para cualquier
centro que desarrolle investigacion basica.

1. La universidad

El marco en el que desarrollaremos la argumen-
tacion es el de una universidad que estd compuesta
por el personal investigador que, entre otras tareas,
es responsable de la investigacion, y una OTRI en-
cargada de recibir las innovaciones, de analizar su
valor potencial, de patentar los descubrimientos
que merezcan serlo y de transmitir estos conoci-
mientos a la empresa (ver Grafica 1).
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El enfoque que aplicamos es el de la teorfa de
incentivos, que en esencia reconoce que cualquier
forma de remuneracion es en la practica un me-
canismo de incentivos explicito o implicito, lo que
aplicado al entorno que nos ocupa implica que
puede afectar la direccion de la investigacion y la
transmision de los resultados de ésta, al tiempo
que anima (o disuade) a los agentes a interesarse
por estas actividades. La ausencia de remunera-
cién por tanto tampoco es neutral ya que afecta
también los incentivos de los agentes cuando to-
man decisiones.

En el organigrama anterior hay muchas deci-
siones y comportamientos interesantes que anali-
zar desde el punto de vista de los incentivos: los
incentivos a realizar investigacion, los incentivos
a transferir los logros obtenidos a la OTRI o no
hacerlo y seguir investigando, apoyar a la OTRI
en la transferencia via licencias colaborando con
la empresa que adopta la tecnologia para un me-
jor desarrollo, o participar en una spin-off. Como
hemos dicho anteriormente, nos centraremos en
estos ultimos aspectos, sin por ello suponer que
los otros no sean igualmente importantes.’

Para entender como funcionan los incentivos,
o si no funcionan, es preciso entender qué poder
de decision tienen los participantes en la situacion
que nos ocupa y qué intereses guian el compor-
tamiento de los académicos, de la universidad, de
las OTRI y también de las empresas cuando toman
estas decisiones. La Tabla 2 presenta de manera
esquematica estos aspectos.

La Tabla 2 refleja las consideraciones habitua-
les respecto a los objetivos de los distintos agentes
y a las decisiones sobre las que tienen control y
son los objetivos y decisiones que utilizaremos en
el andlisis de las secciones que siguen. Muestra
que los objetivos estan, al menos parcialmente, en
conflicto entre la OTRI y la empresa porque lo que

decisiones de los agentes
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es un ingreso para una es un coste para la otra. En
el caso del investigador, su interés por investigar
puede ser mayor que el interés por transmitir los
descubrimientos ya obtenidos.

2. Contratos de licencia de las
universidades

De la actividad de investigacion se derivan
descubrimientos que pueden ser utiles para las
empresas. Cuando éstas identifican una innova-
cion que les puede ser de utilidad o la universi-
dad cree que una empresa puede estar interesada
en una de ellas, se puede realizar la transferencia
a través de un contrato de cesién o una licencia
de patente o de saber-hacer (“know-how”). Ello
permite fabricar o comercializar nuevos produc-
tos o mejorar los procedimientos por los que se
producen los ya existentes aprovechando la ven-
taja comparativa de ambos agentes, ya que las
universidades son mas eficientes en investigacion,
pero las empresas lo son en el desarrollo y la co-
mercializacion de productos. Ademads, evita incu-
rrir en duplicaciones innecesarias de los esfuerzos
de investigacion y permite a las universidades ob-
tener recursos con los que financiar su actividad.
La dificultad radica en establecer la cuantia y la
forma del pago por la licencia.

Segun distintos estudios basados en su mayo-
ria en datos de EEUU, los contratos de licencias
que utilizan las universidades incluyen diferentes
tipos de pago (ver Tabla 3 y, por ejemplo, Jensen
y Thursby, 200D).

2.1. Pagos fijos frente a pagos variables
La primera caracteristica que diferencia los me-

canismos de pago en una licencia es que varien
0 no con la utilizacion que la empresa hace de la

Tabla 3:

Tipo de remuneracion utilizada en los

contratos de licencia

Tipo de % contratos de licencia que lo
remuneracion incluyen
Royalties 85-95%

Pago fijo inicial

aprox. 90 %

Pagos anuales

aprox. 90 %

Jalones (“Milestones”) 60 %

Participaciones en propiedad 25%

patente, lo que lleva a la comparacion entre las
ventajas e inconvenientes de utilizar en el contrato
pagos fijos o pagos variables (llamados canones
o royalties). Este opuscle se centra en la transmi-
sion de conocimiento cuando existen problemas
informacionales, pero hay otros argumentos en el
diseno de los contratos de licencia que por com-
pletitud conviene mencionar.

Los royalties, o pagos en funcion de la canti-
dad producida y vendida con la nueva tecnologia,
tienen el inconveniente de que (desde el punto
de vista de la empresa que adquiere la tecnologia)
hacen aumentar artificialmente el coste marginal
de produccion con lo que la ventaja de utilizar la
nueva tecnologia se reduce y no permite aumen-
tar la produccion tanto como pudiera. Un pago
fijo (independiente de los resultados de la explo-
tacion que obtenga el licenciatario por utilizar la
nueva tecnologia) no tiene este efecto distorsiona-
dor vy, sin tener en cuenta otras consideraciones,
es por tanto el mejor instrumento para cobrar el
valor de la licencia.

Existen también argumentos de peso a favor de
los pagos en funcion de la produccion. El mas ha-
bitual es el reparto de riesgos que aparece cuando
las ganancias que conseguird quien adopta la nue-



va tecnologia son inciertas, bien porque es dificil
de anticipar como reaccionard la demanda o bien
por ser dificil de predecir como seran los costes
de funcionamiento. Si tanto licenciante (la universi-
dad) como licenciatario (la empresa) son aversos al
riesgo, repartir entre ellos las ganancias asociadas a
la adopcion de la patente puede ser Optimo por un
argumento de seguros. Repartir las ganancias exige
que el pago dependa de éstas (es decir, que sea va-
riable), lo que se puede conseguir con la utilizacion
de un royalty pero no con un pago fijo.

El aspecto en el que vamos a centrar la atencion
a la hora de disefar el contrato es el de los incenti-
vos. Un pago fijo y un royalty tienen muy distintos
efectos sobre los incentivos de quien transfiere y
de quien adopta. En lo que sigue vamos a olvidar
el primer aspecto, el de reparto de riesgo, para
concentrarnos en explicar las razones por las que
utilizar un pago variable puede ser 6ptimo desde el
punto de vista de los incentivos. Esto quiere decir
que nos pondremos en la situacion en la que, sin
tener en cuenta los incentivos, lo eficiente es ceder
la patente con un contrato de licencia basado en
un pago fijo (por ejemplo, por que licenciante y
licenciatario son neutrales ante el riesgo).

Veremos tres situaciones distintas basadas prin-
cipalmente en el andlisis de los trabajos Macho-
Stadler y Pérez-Castrillo (1991) y Macho-Stadler,
Martinez-Giralt y Pérez-Castrillo (1996).

En primer lugar, supongamos que la patente
generd un conocimiento, un saber-hacer, que no
esta incluido en la descripcion del registro de la
patente pero que es de gran importancia para que
la empresa que la adopta sea capaz de sacar todo
el partido de la nueva tecnologia. Esta colabora-
cion en el caso de las innovaciones de la universi-
dad es mas importante por el tipo de innovacion
que a menudo se provee. En la descripcion de las
licencias de universidades norteamericanas anali-
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zadas en Jensen y Thursby (2001) se sefiala que
alrededor del 75% estaban en estado embrionario
(“proof of concept”) o sélo un prototipo a nivel
de laboratorio estaba disponible. Cerca del 71%
de las licencias exigia una relacion posterior entre
el innovador y el licenciatario para desarrollar de
forma adecuada el producto hasta hacerlo comer-
cializable. Tan s6lo un 12% de las innovaciones
estaban listas para comercializar.

En estos casos, la colaboracion del innovador
con la empresa es crucial para que ésta aproveche
o desarrolle de forma adecuada la nueva tecnolo-
gia. Pero es dificil especificar en el contrato este
compromiso por la misma naturaleza de la informa-
cion que se promete transmitir. Esta situacion esta
representada en la Grafica 2 y se denomina en la
literatura como un problema de riesgo moral. El
problema de riesgo moral se refiere a situaciones
con asimetria informativa, y surge una vez firmado
el contrato. Por ejemplo, puede referirse al trabajo
o esfuerzo que el agente contratado dedicard a su
tarea (momento resaltado en rojo en el esquema
temporal de la Grafica 2). Identificar este problema
lleva a disefiar un esquema de pagos con el obje-
tivo de que el agente se interese por su tarea (es
decir, motivar al agente a incorporar esfuerzo).?

En el caso reflejado en la Grifica 2, si la univer-
sidad (el innovador) no puede hacer creible que
va a transmitir el saber-hacer necesario para utilizar
todo el potencial de la patente, el licenciatario ten-
drd dudas y estard dispuesto a pagar poco por la
licencia.? Si no hay riesgo y el contrato estd basado
solo en un pago fijo, cuando el pago ya se ha rea-
lizado el investigador no tendra ya nada que ganar
y tendra que soportar los costes de trabajar con la
empresa. Si el contrato incluye royalties, el pago
es variable y dependerd de la produccion, propor-
cionando incentivos a transmitir el saber-hacer. El
argumento es que el descubridor gana mas cuan-
to mas produzca la empresa, lo que ocurre cuan-

I



» Tiempo

La empresa produce con
la nueva tecnologia y paga
los royalties asociados
a la universidad

La universidad (el responsable
de la innovacion) colabora con
la empresa en el desarrollo y
adaptacion de la patente
(transfiere el saber-hacer)

La empresa
lo acepta y realiza
el pago fijo

La universidad
el contrato

(la OTRI) ofrece

Problema de transferencia de saber-hacer

Grafica 2:

N

to menores sean los costes de produccion de ésta.
Dado que los royalties en este momento ya estin
fijados por el contrato inicial, lo Gnico que puede
hacer el innovador para reducir los costes de pro-
duccion es colaborar con la empresa transfiriendo
su saber-hacer y ayudando a adaptar o desarrollar
la tecnologia segin sus necesidades. Asi, los royal-
ties poseen la propiedad de estimular al innovador
a que se interese por el modo en que la empresa
adapta la tecnologia y ayude en el proceso.

La Grifica 3 representa una situacion de riesgo
moral diferente, en la que el agente que debe to-
mar una decision después de que se haya firmado
el contrato es la empresa. Por ejemplo, la empresa
debe dedicar dinero y recursos humanos a desa-
rrollar la innovacion.

En este caso, el problema es disefiar el contrato
de licencia de manera que estimule la inversion de
la empresa en la etapa de desarrollo. Si el contrato
de licencia estd basado en un pago fijo, todo lo
que gane la empresa revertird exclusivamente en
sus arcas, mientras que si hay royalties una parte
ird a manos de la universidad. Por tanto, la empre-
sa tiene menos interés en que la etapa de desarro-
llo sea exitosa cuando los pagos establecidos se
basan en royalties. Los incentivos adecuados para
que la empresa invierta en la etapa de desarrollo
aparecen cuando el pago por la licencia se basa en
un pago inicial, de manera que la empresa, para
recuperar este coste, tenga interés en que la etapa
de desarrollo y comercializacion sea exitosa.

Es facil ver que si los dos tipos de riesgo moral
estan presentes y las decisiones del innovador y
de la empresa son cruciales a la hora de desa-
rrollar la innovacion se plantea un dilema. Este
tipo de situacion es mas dificil de resolver porque
los incentivos que se necesitan van en direcciones
contrarias. El responsable de disenar el contrato
de licencia tendrd que sopesar los efectos incen-
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» Tiempo

La empresa produce con la
nueva tecnologia y paga
los royalties asociados
a la universidad

invierte en
el proceso de
la patente

La empresa
desarrollo de

La empresa
lo acepta y realiza
el pago fijo

desarrollo

.2

imversion en

La universidad
el contrato

(la OTRI) ofrece

Grafica 3:
Problema de

~

tivadores de ambos elementos en el contrato, lo
que a menudo justifica la utilizacion de ambos.

En segundo lugar, puede no existir una patente
que defina la tecnologia descubierta. Es decir, se
trata de transferir un descubrimiento no patenta-
do (como el truco de un mago), donde lo mas
importante para la empresa no es la patente sino
el valor de la nueva tecnologia que no conoce.
En esta situacion, representada en la Grafica 4, la
universidad (o su representante en la negociacion
con la empresa) sabe mejor que esta ultima qué
tipo de innovacion estd ofreciendo.

Los aspectos importantes de esta segunda situa-
cion son que la empresa estd dispuesta a realizar
un pago mayor por una innovaciéon muy valiosa, y
la universidad tiene interés en sugerir que lo que
estd proponiendo transmitir es un gran descubri-
miento. Sin embargo, sea cual sea el valor del des-
cubrimiento, todo vendedor tiene interés en hacer
esa declaracion de valor, luego la empresa tendra
dudas de si es verdadera o si s6lo es una artimana
para conseguir fijar un pago alto.

Este tipo de situaciéon es un problema de se-
falizacién en el que las decisiones y términos
del contrato pueden ser utilizados por la empresa
para intentar tener una idea mas acertada del ver-
dadero valor de la innovacion. La asimetria de in-
formacion, como muestra el resaltado en rojo de la
Grafica 4, es previa a la firma del contrato, que se
utilizard para enviar una sefial o mensaje a la parte
no informada para que revise sus expectativas.

En el caso que nos ocupa, una opcion obvia
(pero inocente) es explicar todos los detalles del
descubrimiento a la empresa para que ésta decida
cuanto esta dispuesta a pagar por €l. Pero esta
opcion en general no es viable ya que, una vez
se han recibido los conocimientos para evaluar su
beneficio, ya no es necesario pagar por ellos (no

15
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hay que pagar por conocer el secreto porque ha
dejado de serlo). sPueden ayudar los términos del
contrato a hacer creible que una innovacion es
buena? Consideremos que la OTRI afirma que la
innovacion es muy buena y puede proponer utili-
zar un contrato basado en sélo un pago fijo u otro
basado exclusivamente en un royalty. Si fuéramos
la empresa jcudl de las dos posibilidades deberia
parecernos mds convincente? En el caso del pago
fijo, la OTRI cobra la cantidad por adelantado, sea
cual sea la utilizacion que haga la empresa de la
innovacion, mientras que con el pago variable lo
que reciba depende de cuanto consigue producir
la empresa (es decir de la valia del descubrimien-
to). Esta segunda propuesta es menos sospechosa,
y por tanto, contratos basados en royalties sirven
para sefnalar buenas innovaciones.

En tercer lugar, pueden existir otros problemas
de incentivos y de informacion que no surgen del
lado de la universidad. Las empresas conocen mu-
cho mejor el mercado, la utilizacion potencial de
las nuevas tecnologias asi como las posibles reac-
ciones de la demanda a cambios en el producto.
De hecho, las universidades suelen ser especial-
mente malas conocedoras del entorno empresa-
rial. Esta situacion esta descrita en la Grafica 5 y
corresponde a un problema de selecciéon adver-
sa.* De forma somera, decimos que estamos ante
una situaciéon con seleccion adversa si la ventaja
de informacion la tiene la parte que es contratada
y es previa a la firma del contrato. En este caso,
utilizar menus de contratos para que cada tipo de
agente se incline por uno (revele su caracteristica)
es la estrategia mds utilizada.

Si a la hora de negociar el contrato la OTRI
supiese que el valor para la empresa es alto, fijaria
un pago fijo elevado. Si, en cambio, supiese que
es bajo, estableceria un pago fijo menor. Cuando
la empresa es la Gnica en conocer el valor de utili-
zar la patente, preguntarle es inutil ya que en cual-
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» Tiempo

La empresa produce con la
nueva tecnologia y paga los
royalties correspondientes
a la universidad

La empresa (que puede
valorar mucho o poco la
tecnologia) lo acepta y
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La universidad
(la OTRI) ofrece
colaboracién o una
licencia

La empresa conoce mejor el valor de la patente en su proceso productivo

Grafica 5:

[ee]

quier caso dird que la valora poco para intentar
pagar menos. Imaginemos ahora que disponemos
de dos tipos sencillos de contratos para ceder la
patente: uno basado en un pago fijo y otro en un
royalty. Y que le proponemos a la empresa que
elija entre ellos. Para la empresa que valora mu-
cho la innovacion pagar un royalty a la OTRI es
costoso y preferird el contrato con pago fijo. Para
la empresa que valora poco la patente el royalty
es mejor ya que si produce y vende poco pagard
al final poco por utilizarla. Por tanto, empresas
que valoran poco la licencia tendran mds tenden-
cia a firmar contratos que incluyan royalties.

Los royalties no son las unicas formas de pago
variable. Las participaciones en la propiedad de
la empresa (“equity”) son una forma alternativa
de que los pagos dependan de la produccion de
ésta con la nueva tecnologia. Las ventajas de las
participaciones en la empresa es que no distor-
sionan los costes y por tanto no tienen el efec-
to negativo de los royalties. Al mismo tiempo, las
participaciones también sirven como mecanismo
de reparto de riesgo ya que lo recibido depende
de si la comercializacion con la nueva tecnologia
es 0 no exitosa, y da derecho a los beneficios de-
rivados de nuevas aplicaciones o mejoras. Tiene,
sin embargo, un inconveniente importante: no es
creible que por la utilizacion de una innovacion
en una etapa del proceso de produccion de escasa
importancia para una empresa con una funcion de
produccion compleja ésta esté dispuesta a pasar
parte de sus acciones al poseedor de la patente.
En este sentido, los royalties estin mas ligados a
la innovaciéon en empresas grandes. Ademads, las
universidades en general prefieren recursos que
poseer una cartera de acciones.

2.2. Estructura temporal de los pagos

Las intuiciones anteriores se pueden aplicar al
diseno de la licencia de patente cuando hay mas
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de un solo periodo y hay que decidir la estructura
temporal de los pagos. Este es el caso, por ejem-
plo, del establecimiento de jalones en el contrato
(“milestones”). El disefio 6ptimo del contrato de
licencia depende del momento en que los distin-
tos actores toman decisiones y puede ser un buen
ejercicio para aplicar parte de los resultados expli-
cados anteriormente. Para no mezclar argumentos
consideramos solo pagos fijos y nos interesaremos
ahora por su estructura temporal.’

Imaginemos un proceso de transmision de tec-
nologia con dos etapas consecutivas, desarrollo y
comercializacion, en el que participan tres acto-
res: la universidad (o la OTRD), el innovador y la
empresa (todos neutrales ante el riesgo, lo que
justifica los pagos fijos).

La OTRI disena el contrato con la empresa y
el cientifico que obtuvo la innovacion recibe un
porcentaje de los ingresos que reciba la universi-
dad. Una vez firmado el acuerdo hay dos etapas,
una de desarrollo y otra de comercializacion, que
pueden ser exitosas o no (en otras palabras, es
posible que la comercializacion no tenga lugar).
El desarrollo temporal de esta situacion esta repre-
sentado en la Grafica 6.

En la etapa de desarrollo (en rojo en la Grafica
6) el innovador ha de participar con un cierto es-
fuerzo. Este esfuerzo y la inversion que la empresa
realice en la etapa de desarrollo influyen en el
éxito (o el fracaso) de esta etapa. En la etapa de
comercializacion (en rosa en la grafica) la empresa
es la unica que debe invertir y la inversion deter-
mina si la comercializacion es exitosa. Solo en esta
etapa se consigue obtener rentabilidad: si hay éxi-
to el ingreso serd positivo y si fracasa serd cero.

Todos los participantes en estas decisiones se
preocupan por la diferencia entre sus ingresos y

sus costes. La empresa recibe un cierto ingreso si
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hay éxito en ambas etapas, y el coste esperado
que asume es el asociado al contrato de licencia
que consiste en el pago inicial mas, tras la etapa
de desarrollo, el pago a realizar al final de esta
etapa vy, si la comercializacion es exitosa, el pago
al final de esta etapa. El ingreso de la universidad
es un coste esperado para la empresa. Ademas, la
empresa debe cubrir la inversion en la etapa de
desarrollo vy, si llega el caso, la inversion en co-
mercializacion. El innovador recibe un porcentaje
de los ingresos de la universidad y sufre el coste
del esfuerzo en la etapa de desarrollo.

Cuando todo se puede especificar claramen-
te en el contrato, los problemas de incentivos no
existen, la OTRI disena el contrato de forma que
el pago esperado extraiga el excedente posible
de la empresa. En este caso, la estructura tempo-
ral de los pagos no es importante. Hay muchos
contratos equivalentes que combinan pagos fijos
iniciales y pagos por las etapas de desarrollo y de
comercializacion. Cuanto mds tarde deba hacerse
el pago mayor serd éste porque se realizard con
una probabilidad menor.

Si el esfuerzo del cientifico que obtuvo la in-
novacion no se puede especificar y controlar en
el contrato, aparece nuevamente un problema de
riesgo moral. Para motivar al cientifico a trabajar, su
pago debe depender del éxito de la etapa de desa-
rrollo. Si el pago se hiciera al inicio ya no quedaria
nada que dependiese del esfuerzo del innovador.
Por tanto, para resolver este problema de riesgo
moral es mejor basar el contrato en pagos condi-
cionados al éxito de la etapa de desarrollo (lo que
se puede considerar un jalon) o incluso de la etapa
de comercializacion. Sin embargo, motivar a la em-
presa en la etapa de desarrollo o en la etapa de co-
mercializacion requiere que el pago por la licencia
se haga hacia el inicio, de manera que la empresa
tenga mayor interés en que las etapas de desarrollo
y comercializacion se superen adecuadamente.
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Es obvio que en la realidad todas las dificulta-
des anteriores se combinan a la hora de disehar
un contrato. Un pago inicial da incentivos a la em-
presa (pero disminuye los del innovador a colabo-
rar con ella). Un jalon en la etapa de desarrollo da
incentivos al innovador y a la empresa a comer-
cializar pero no incentiva el desarrollo. Un pago
asociado al resultado de comercializacion dard in-
centivos al innovador pero irda en detrimento de
los de la empresa en las etapas previas. Sopesar
las ventajas e inconvenientes desde el punto de
vista de los incentivos (y por tanto de los resul-
tados) de los distintos términos y estructuras de
pago requiere un analisis caso por caso.

3. Creacion de spin-offs

A veces los innovadores no pueden, o no
quieren, firmar un contrato de licencia con una
empresa establecida para el desarrollo y comer-
cializacion de una innovacion. En primer lugar,
los innovadores pueden no estar interesados en
utilizar el sistema de patentes porque su inves-
tigacion puede llevar a mas resultados prome-
tedores y una patente puede ser un método de
avisar a posibles competidores (sobre todo cuan-
do la innovacion esta en estado embrionario), o
alternativamente, porque el sistema de patentes
es sumamente costoso y lento. En segundo lugar,
muchas empresas establecidas prefieren no tra-
tar con innovaciones embrionarias (al menos, no
con innovaciones embrionarias procedentes de
laboratorios externos), por lo que algunas uni-
versidades no encuentran un comprador adecua-
do. En estos casos, si una innovacion anuncia la
posibilidad de conseguir un éxito importante, es
posible que se cree una empresa con el objetivo
de que desarrolle y comercialice la innovaciéon
en el momento oportuno (o que se venda cuan-
do se haya generado el valor deseado). A estas
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empresas se las denomina “spin-off” o empresa
de base tecnologica (EBT).

Las spin-offs son empresas en la fase mas tem-
prana de una nueva aventura empresarial (también
llamadas “start-ups”), creadas a partir de organiza-
ciones ya existentes y que actian de incubado-
ras de proyectos. De este modo contribuyen a la
transferencia de hallazgos cientificos siendo algu-
nos ejemplos conocidos “Silicon Valley” y “Route
128” en los que se reunen spin-offs de Stanford y
MIT. Definiremos las spin-offs universitarias como
empresas creadas para comercializar tecnologia
o resultados cientificos desarrollados en la uni-
versidad y que cumplen dos condiciones: los in-
dividuos involucrados deben ser personal de la
universidad (cientificos o estudiantes); y los cono-
cimientos transferidos a la nueva empresa deben
proceder de la universidad.

La creacion de una spin-off universitaria se en-
frenta a varios problemas, algunos de los cuales
son comunes a todas las spin-offs ya que todas
ellas son iniciativas de alto riesgo. En el caso de
las universidades es la OTRI la que debe solucio-
nar estos problemas. En primer lugar, se necesita
una buena proteccion de la propiedad intelectual,
ya que la spin-off utiliza y genera conocimiento.
Este aspecto se apoya en gran medida en el mar-
co institucional existente y en cOmo protege €ste
el descubrimiento inicial (sin retrasar innecesaria-
mente las publicaciones) asi como las invenciones
e innovaciones que surjan de la spin-off. En se-
gundo lugar, un elemento crucial para el €xito es
la buena gestion que, a menudo, resulta ser casi
tan importante como la calidad de la tecnologia
inicial; cabe anadir que, generalmente, los inves-
tigadores no son buenos gestores. En tercer lugar,
hay que solventar la distancia existente entre el
proyecto de I+D y la propuesta concreta de un de-
sarrollo final que sea capaz de atraer financiacion
por su potencial valor de mercado. Cubrir esta dis-
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tancia puede no exigir grandes cantidades de di-
nero, pero si no se hace de forma adecuada puede
pasar de ser cuestion de meses a ser cuestion de
anos. Finalmente, se necesita disponer de buenas
relaciones con financieros que estén dispuestos a
aportar capital semilla C‘venture capital”).

Para una muestra de 101 universidades ameri-
canas y 530 spin-offs, Di Gregorio y Shane (2003)
estudian el papel que juegan la disponibilidad
de capital semilla, la orientacion mas académica
o aplicada de la investigacion (medida en térmi-
nos de quién la financia), la calidad cientifica de
los investigadores, y la politica de utilizar partici-
paciones en la propiedad (equity) en vez de una
pago monetario como método de remuneracién
a los investigadores que participan. Estos autores
concluyen que, para su muestra, todos los aspec-
tos anteriores son importantes, si bien los dos ulti-
mos parecen tener mas protagonismo.

Nos centraremos en el disefio de un contrato
de creacion de una spin-off en la que la OTRI (que
gestiona la propiedad intelectual de los descubri-
mientos realizados por sus investigadores), el finan-
ciero (que proporciona el capital para crearla) y
el innovador (que debe colaborar en el desarrollo
del descubrimiento para que tenga €xito) se ponen
de acuerdo sobre el reparto de las participaciones
de la nueva empresa. Los resultados provienen del
articulo Macho-Stadler, Pérez-Castrillo y Veugelers
(2008). Es interesante sefialar que una parte im-
portante de este trabajo esta inspirado en la expe-
riencia de la Universidad Catdlica de Lovaina (la
KULeuven) y en el estudio de los contratos de spin-
off que ésta ha firmado. La KULeuven tiene una
OTRI fundada en 1972 y que actualmente emplea
a 34 profesionales. La actividad de la OTRI genera
ingresos que representan un 25% del presupuesto
de investigacion de la KULeuven. Se encarga de la
formalizacion de contratos de investigacion, forma-
lizacion de patentes, contratos de licencias, y trans-
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ferencia de conocimiento via spin-offs. En 2004, la
OTRI de KULeuven habia generado 61 spin-offs
(aproximadamente 33% de los proyectos) de las
cuales 52 spin-offs estan todavia activas. Estas spirn-
offs generan ingresos de 350 millones de euros y
emplean cerca de 2.000 personas.

Los contratos de spin-offs que involucran a los
tres agentes antes mencionados (OTRI, innova-
dor y capital semilla) tienen una forma particular.
El diseio de los contratos tiene en cuenta que
el valor de las spin-offs es incierto, ya que unas
son exitosas (y mucho) y otras no, siendo la pro-
babilidad de éxito dependiente de la calidad de
la innovacién inicial, del esfuerzo del innovador
en su desarrollo, del capital disponible, asi como
del azar. El acuerdo debe incentivar la implicacion
del innovador en el desarrollo del descubrimien-
to, debe remunerar el capital a una tasa esperada
justa y debe remunerar el uso de las innovacio-
nes cientificas. De las participaciones o “acciones”
(“equity” o “shares”) de la nueva empresa, la OTRI
recibe la proporcion A, el financiero recibe A, y el
innovador recibe A, con A + A, + A, = 1. Las accio-
nes remuneran el capital invertido, la propiedad
intelectual y el trabajo. Denotamos por F el por-
centaje de las acciones totales que va a remune-
rar el capital (acciones financieras) y por I el por-
centaje de total las acciones que va a remunerar
la propiedad intelectual y el trabajo (acciones no
financieras). En la Tabla 4 se presenta la estructura
de acciones que resulta.

Obviamente, dado que el financiero sélo apor-
ta capital, como recoge la Tabla 4 tenemos que I;
= 0. La remuneracion de la propiedad intelectual
(y del trabajo del investigador) lleva a I >0y I. >
0. El financiero recibe F, > 0 para compensar su
aportacion de capital. Puede que F, = 0 (respecti-
vamente, F, = 0) si el innovador (respectivamente
la OTRD) no aporta capital. En caso contrario, debe
cumplirse que la remuneracion al capital sea pro-
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Tabla 4:
Reparto de acciones del contrato de creacion
de una spin-off
Porcentaje % de % de
Agente de las P - acciones no
acciones financi financieras
totales nancieras (m telec-
tuales)
OTRI A F, >0
Innova- A F, [>0
dor
Financero A = E>0 + =0
Total 1 = F + I

porcional a las cantidades desembolsadas. Es de-
cir, para dos agentes cualesquiera, por ejemplo el
financiero y la OTRI, las acciones financieras que
reciben deben cumplir la relacion F, / F, = C,/ C,
donde C; es el capital aportado por el financiero y
C, el capital aportado por la OTRI.

Los objetivos de los participantes pueden resu-
mirse como sigue: el financiero tiene como ingreso
el valor esperado de las acciones de la empresa que
posee y como coste el uso alternativo de los fondos;
el innovador tiene por ingreso el valor esperado de
sus acciones menos el coste de trabajar en la spin-
off y, si es el caso, el coste de poner capital; final-
mente, la universidad disfruta del valor esperado de
las acciones que posee (los resultados se mantienen
si la funcién objetivo de la universidad también de-
pende del bienestar de su investigador, dimension
que puede medir la capacidad para atraer buenos
cientificos) y afrontard el coste de oportunidad de
invertir en la empresa, si es el caso.

Empecemos considerando el caso en el que tan
solo existe un problema de incentivos de tipo ries-
go moral para motivar al innovador a que dedique
energias a la spin-off. Si el problema de riesgo mo-
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ral del innovador no es muy importante (porque
las perspectivas de proyecto son muy positivas o
por estar muy motivado a trabajar en €D recibird
acciones no financieras para motivarlo, pero no
se le requerird que invierta capital en el proyecto.
En este caso, el Unico que debe aportar capital
al proyecto es el financiero. Cuando el problema
de riesgo moral es mas severo, la cantidad de ac-
ciones que es necesario dar al innovador puede
resultar muy alta. Si ninguna fuera financiera, el
remanente puede ser insuficiente para remunerar
al capital o a la OTRI de forma adecuada. En este
caso es eficiente que el innovador también apor-
te capital, aunque el coste para él de los fondos
sea mayor, para asi poder asignarle acciones por
los dos conceptos (y este hecho puede llevar a
que haya sobreinversion en la spin-off ya que se
invierte demasiado capital). La OTRI no deberia
aportar capital y solo recibiria acciones en con-
cepto de remuneracion a la propiedad intelectual.
Como es de esperar, la proporcion de acciones
financieras sobre el total de acciones, F, crece si el
coste del capital (que depende de las otras opor-
tunidades de inversion) aumenta. Ademas, cuanto
mds interesada esté la OTRI en el bienestar de
su investigador mas dispuesta estara a ceder parte
de las acciones no financieras para motivarle (y,
por tanto, aunque el problema de riesgo moral
del innovador sea importante se le exigird invertir
menos financieramente en el proyecto).

Consideremos ahora que la informacion so-
bre el valor esperado del proyecto (porque se
desconoce el valor genérico de las innovaciones
que se van a utilizar o su valor especifico para la
industria) es limitada. En general, es de esperar
que una buena OTRI esté bien informada sobre
ambos aspectos, ya que sabe mds que el innova-
dor sobre el valor potencial del proyecto para la
industria y/o sabe mds que el financiero sobre
el valor potencial del descubrimiento sobre el
que se construye la spin-off. En estos casos, para
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senalizar su convencimiento de que la spin-off
es potencialmente muy beneficiosa, y para con-
vencer sobre todo al financiero pero también al
innovador, la OTRI debe involucrarse financiera-
mente en el proyecto. Por ejemplo, los gestores
de la OTRI de la KULeuven, poseen el 20% del
fondo de capital semilla (el resto es aportado por
dos bancos) con el que se financian inicialmente
las spin-offs, pero a veces la OTRI aporta a titu-
lo individual atin mds capital, y es precisamente
este argumento de generar confianza y sefalar
su convencimiento en la calidad del proyecto la
explicacion de su comportamiento.

Finalmente, conviene senalar que la literatura
empirica sobre spin-offs universitarias muestra que
la formula de crear spin-offs es, y de hecho debe
ser en la practica, la excepcion mas que la regla.
Cuando sea posible, es normalmente deseable ca-
nalizar la transferencia de tecnologia generada en
las universidades a través de contratos de licen-
cia. Sin embargo, las OTRI exitosas deben tener
también margen y conocimientos suficientes para
generar incentivos que atraigan a investigadores
hacia la aventura de crear spin-offs, conseguir el
capital inicial, anticipar el potencial de las ideas
técnicas para convertirse en aplicaciones en el
mercado, tener una buena relaciéon con potencia-
les inversores, y colaborar en el aspecto empresa-
rial y en la gestion de las spin-offs.

4. El papel y el diseno de las OTRI

Después de discutir la forma de los contratos
de licencia de tecnologia y de formacion de spin-
offs, dedicamos esta seccion a explicar por qué es
necesario para una universidad crear una OTRI,
qué ventajas tiene y qué caracteristicas debe satis-
facer para ser eficiente.
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Como punto de partida cabe destacar que las
OTRI no son centros de investigacion sino de
gestion, tienen la ventaja de estar especializadas
en el tipo de innovaciones que la universidad
genera o puede generar (por lo tanto deben estar
hechas “a medida” del mercado en el que pueden
venderse estos descubrimientos) y deben tener
un buen conocimiento del marco legal de pro-
teccion de la propiedad intelectual. Ademads, las
innovaciones que se patentan deben tener ex-
pectativas de ser comercialmente utiles ya que el
proceso es caro y tedioso. Por tanto, identificar
qué innovaciones son potencialmente comercia-
lizables es importante y para ello es preciso tener
un buen conocimiento de la industria y de los
mercados. En todos estos aspectos, disponer de
una OTRI bien disefiada (que pueda cumplir de
forma adecuada con esas tareas) juega un papel
crucial en el éxito de una universidad a la hora
de transferir tecnologia.

Una buena OTRI permite contar con servicios
que, de manera individualizada (es decir, para
cada investigador, departamento o laboratorio),
serfan muy costosos o dificilmente financiables
(como buscar socios potenciales en el mercado,
conocer éste, tener un buen servicio juridico para
gestionar la propiedad intelectual o para defen-
derse de posibles imitaciones). En Macho-Stadler,
Pérez-Castrillo y Veugelers (2007) analizamos una
ventaja adicional de disponer de una buena OTRI:
la reputacion.

Consideremos una situacion dindmica en la
que distintos departamentos e investigadores de la
universidad van consiguiendo con mayor o menor
frecuencia descubrimientos y dos alternativas: la
venta individual de los mismos o la existencia de
una OTRI, que conoce bien las innovaciones que
los investigadores obtienen, se encarga de trans-
ferir todas ellas. Comparamos ambas alternativas
para entender qué ventaja puede haber en que, en
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vez de que cada innovador se ponga en relacion
con potenciales compradores, lo haga la OTRI.
Para no mezclar argumentos, ignoramos las fuen-
tes de economias a escala o de especializacion
de la OTRI antes mencionadas, y nos centramos
en el hecho de que una patente no recoge todas
las dimensiones del descubrimiento (parte impor-
tante de éste radica en el saber-hacer), haciendo
que sea dificil evaluar el valor exacto del descubri-
miento para un potencial comprador.

Podemos replantearnos la situacion anterior
como la comparacion entre aquello que pueden
conseguir muchos vendedores de tecnologia con
una cartera de descubrimientos pequena (en el
sentido de que tienen tecnologia para vender
con poca frecuencia) o un vendedor de tecno-
logia con una cartera grande (que tiene todas
las innovaciones de los vendedores pequenios v,
por tanto, descubrimientos para vender con gran
frecuencia). En un modelo repetido en el que el
mercado tiene poca informacién sobre el valor
de las innovaciones, la reputacion puede ayudar
a transferir las buenas innovaciones (y, a veces, a
buen precio). Si el vendedor de tecnologia tiene
una cartera de innovaciones amplia, tendrad inte-
rés en dejar aparcadas aquellas de calidad infe-
rior para vender las mejores y conseguir que el
mercado crea en su palabra cuando afirma tener
una buena innovacién. Con esta estrategia vende
menos innovaciones, pero obtiene mas de ellas
(o consigue que mas de estas innovaciones se
desarrollen) porque el mercado esta dispuesto
a pagar mas para invertir en su desarrollo. Si el
vendedor tiene una cartera reducida (en el limite,
hoy tiene un descubrimiento pero cree que nunca
conseguira otro) la reputacién no sera relevante
e intentarad sacar el maximo provecho de la inno-
vacion, valga lo que valga. Anticipando este com-
portamiento el mercado no comprard o invertird
menos en el desarrollo de estas innovaciones.



Este resultado es consistente con las conclu-
siones de Siegel, Walkman y Link (2003), que en-
cuentran que la OTRI genera economias a escala
respecto de los ingresos por transferencia de tec-
nologia pero no respecto del nimero de contratos
de transferencia que se establecen (una combina-
cion de evidencia que es dificil de explicar con
los argumentos de especializacion o economias a
escala antes mencionados).

Este argumento lleva a algunas consideracio-
nes interesantes (teniendo cuidado en considerar
las diferencias entre disciplinas). En primer lugar,
una OTRI tiene que ser suficientemente grande
para poder obtener beneficios de la reputacion, y
asi puede ocurrir que universidades pequenas o
con pocas innovaciones no consigan alcanzar un
tamano suficiente. Esto podria impulsar la apari-
cion de OTRIs que dieran servicio a mds de una
universidad (si los problemas que esto plantea no
superan los beneficios). En linea con lo anterior,
en algunas disciplinas o mercados crearse una re-
putacion puede exigir especializarse en esa disci-
plina y mercado particular. En este caso, vale la
pena considerar la posibilidad de que un grupo
de universidades comparta una OTRI especiali-
zada en esa disciplina en particular. Un segundo
aspecto interesante es que la OTRI de una univer-
sidad representa a grupos de investigacion muy
dispares, y solo algunos tienen una frecuencia de
innovaciones que les permitirfa generar su pro-
pia reputacion. Sin embargo, puede que una OTRI
que englobe solo a los departamentos pequenos
no sea suficiente, y que para tener el tamano ade-
cuado tenga que englobarlos a todos. En estos ca-
sos, los departamentos, grupos o investigadores
que generan muchas innovaciones ayudan mas a
que la OTRI consiga reputacion y, por tanto, gene-
ran una externalidad positiva sobre los demas. Se
podria argumentar que estos grupos mis activos
deben recibir en compensacion, por ejemplo, una
parte mayor de las ganancias que se generen.
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5. Algunas reflexiones a modo de
conclusion

El apoyo publico a las universidades y a otros
centros de investigacion se justifica por la prefe-
rencia que el sector privado tiene hacia la inves-
tigacion mds aplicada y con rendimiento a corto
plazo, la cual conllevaria una subinversion persis-
tente en investigacion fundamental o bdsica que
resulta de mas dificil apropiacion y escaso valor
comercial inmediato. Es importante que no per-
damos de vista este papel de la universidad como
generadora de ciencia bdsica, sin el condiciona-
miento de tener que preocuparse por los resulta-
dos comerciales de ésta.

Al mismo tiempo, si la universidad genera co-
nocimientos pero no los transfiere, la sociedad no
se beneficia de ellos. En la discusion anterior nos
hemos centrado en algunos instrumentos basados
en la transferencia directa de tecnologia al merca-
do. Sin embargo, la universidad transfiere cono-
cimiento a la sociedad a través de muchos otros
canales. Merece la pena mencionar también que,
ademads de las licencias de patente y las spin-offs,
existen otros canales asociados de difusion de in-
novaciones como los contratos de investigacion,
las publicaciones de divulgacion, la consultoria,
las reuniones informales con instituciones o em-
presas, el intercambio de personal investigador
o la formacion continuada. Sin embargo, las dos
actividades primarias de la universidad son la do-
cencia, que directamente transfiere conocimientos
y contribuye a la formacion de las nuevas genera-
ciones de técnicos e investigadores, y la investiga-
cion, que transfiere nuevos descubrimientos a tra-
vés de las publicaciones cientificas y las patentes.
Fijarse en solo una actividad puede dar una idea
erronea de la labor de difusion de una universidad
y de su impacto en la economia y en la sociedad.
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Notas

(*) Este trabajo se ha beneficiado de los comentarios y suge-
rencias de Miguel Angel Ballester, Gerard Llobet, David Pérez-
Castrillo y Richard Watt.

(1) En particular, como ya bemos dicho anteriormente,
ignoramos la docencia como vebiculo de transmision de cono-
cimientos a la sociedad y a la industria. Notese que la calidad
de ésta sobre todo a nivel de postgrado parece estar ligada a la
calidad de la investigacion que se realice en la universidad.
Por ejemplo, el andlisis de Cobn, Rbine y Santos (1989) identi-
Jica economias a escala entre docencia e investigacion.

(2) Esta forma de oportunismo surge porque no es posible
observar, por terceras partes encargadas de hacer cumplir el
contrato, el esfuerzo. También puede ocurrir que baya mu-
chas contingencias dificiles de definir, como por ejemplo todos
los problemas que pueden surgir a la hora de aplicar el descu-
brimiento y como actuar en cada caso. Esta situacion lleva a
un contrato incompleto que no establece de forma exbaustiva
todas las contingencias y requerimientos de la universidad.

(3) En situaciones repetidas muchas veces, la reputacion y la
preocupacion por mantenerla puede jugar un papel importan-
te y ayudar a resolver, al menos parcialmente, este problema.
Ver la seccion 4 sobre las OTRI.

(4) La diferencia entre el caso de seleccion adversa (en el que
la empresa tiene la informacion) y el de senalizacion (en el
que la universidad es la parte informada) no depende de la
institucion que tiene informacion sino de quién disena el
contrato (la parte informada o la desinformada). Cuando la
parte informada disenia el contrato éste es interpretado por la
parte desinformada.

(5) Para mads detalles, véase Dechenaux, Thursby y Thursby
(2009).
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