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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El presente Manual no sustituye al asesoramiento juridico o en materia de
licencias. Se recomienda obtener orientacién profesional antes de entablar
conversaciones o negociaciones sobre licencia de tecnologia.

En el plano internacional, la evolucion del entorno empresario, asi como de
la legislacién y las practicas en materia de propiedad intelectual, es muy
rapida. Se recomienda verificar la situacién actual a través de las institu-
ciones nacionales, regionales e internacionales de propiedad intelectual.

Las opiniones recogidas en el presente Manual pertenecen a los colabora-
dores, y no reflejan, necesariamente, las opiniones de la OMPI o del CCl.

La mencion de nombres de empresas u organizaciones y de sus sitios web
no implica el respaldo de la OMPI o del CCl.

UTILIZACION DEL MATERIAL
INCLUIDO EN EL PRESENTE MIANUAL

La OMPI y el CCl alientan la amplia utilizacién del material incluido en el pre-
sente Manual, a reserva de las condiciones siguientes:

- Se pueden copiar, reimprimir, distribuir, exhibir o traducir partes o
extractos del Manual para utilizarlos en articulos sin autorizacion previa.
En tal caso, se hara referencia al Manual en los siguientes términos:
"Tomado/reimpreso/traducido de Intercambiar valor - Negociacién de
acuerdos de licencia de tecnologia - Manual de capacitacion publicado
conjuntamente por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) y el Centro de Comercio Internacional (CCI)". Asimismo, se
deberan enviar copias de los articulos a la OMPI 'y al CCl.

= Sin embargo, se deberd obtener autorizacién previa de la OMPI y del
CCl para hacer cualquier copia o traduccion del Manual con fines
comerciales, asi como para cualquier adaptacion del Manual a las
necesidades especificas de un pafs.

- En las reimpresiones o traducciones del Manual no se permitiran cambios
de contenido, diseno gréfico, formato, tipo de letra ni colores.

- Para adaptar el Manual a las necesidades especificas de un pafs sélo se
podra afiadir un capitulo separado en el que se proporcione la
informacion pertinente.

© Derechos reservados, OMPI/CCI, 2005

Salvo que se indique lo contrario en la seccién " Utilizacion del material incluido en el presente
Manual®, ninguna parte de esta publicacion puede ser reproducida, almacenada en un
sistema de recuperacién de datos o transmitida en manera alguna ni por ningin medio, ya
sea electronico, electrostatico, de grabacién, mecanico o de fotocopia, sin permiso previo de
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual y del Centro de Comercio Internacional.
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PROLOGO

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Centro
de Comercio Internacional (CCl) han aunado sus correspondientes apti-
tudes, experiencias y recursos, y han unido sus fuerzas para preparar un
manual de capacitacién en materia de negociacién de acuerdos de licen-
cia de tecnologia. Este esfuerzo se basa en la firme conviccion de ambas
organizaciones, de que la tecnologia, su transferencia y difusion revisten
gran importancia para proporcionar una ventaja competitiva a las empre-
sas de los sectores publico y privado, y que en un entorno empresarial
altamente competitivo y cada vez mas internacional es preciso forjar
alianzas. El desarrollo de la capacidad tecnoldgica de todos los sectores
de la economia, especialmente en los paises en desarrollo, los paises
menos adelantados (PMA) y los paises con economias en transicion, es
esencial para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos del mundo.
La OMPI, con su larga historia y experiencia en la esfera de la propiedad
intelectual, y el CCl, con sus conocimientos especializados para asistir a
los gobiernos y al sector empresario, han reunido en el presente Manual
su experiencia comun, para transmitir un mensaje que ponga de relieve
la importancia de la diligencia debida en los procesos de negociaciéon y
preparacion de acuerdos de licencia, a fin de lograr una eficaz transfe-
rencia de tecnologia.

En este contexto, la OMPI y el CCl organizaron conjuntamente una serie
de talleres que se celebraron entre mayo de 2000 y octubre de 2001 en
Ciudad del Cabo (Sudafrica), Doha (Qatar) y Delhi y Mumbai (India). Los
talleres congregaron a participantes de los sectores empresarial, indus-
trial, cientifico, de investigacion y gubernamental de los paises africanos
angléfonos, la region arabe y la India. El presente Manual, basado en el
material utilizado y probado en esos talleres, permite ofrecer a un publi-
co mas amplio la oportunidad de beneficiarse de esa experiencia.

El presente Manual se centra en la identificacion y adquisiciéon, o transfe-
rencia mediante concesion de licencia, de una tecnologia que pertenece
a un tercero en virtud de un derecho de propiedad intelectual. Por consi-
guiente, no se ocupa de ninguna tecnologia que, debido a la expiracion
o pérdida de los derechos de propiedad, haya pasado a ser parte del
dominio publico y, por lo tanto, se pueda utilizar libremente.
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La finalidad del Manual consiste principalmente en proporcionar orienta-
cion sobre la negociacion de acuerdos de licencia de tecnologia, y no
tanto sobre los aspectos juridicos y normativos de la concesion de licen-
cias. Las negociaciones plantean desafios practicos; por supuesto, seran
diferentes en cada caso. El objetivo de toda negociacion es llegar a un
acuerdo que satisfaga fundamentalmente las necesidades y expectativas
de las partes; en otras palabras, un resultado "mutuamente beneficioso".
El Manual explica de forma clara, concisa y convincente algunas normas
basicas relacionadas con factores comunes y preocupaciones juridicas
habituales, y ofrece consejos practicos para abordar la negociacion.

Esperamos que el presente Manual sea, en su "caja de herramientas", un
instrumento Util para acceder a la tecnologia adecuada y obtener las
maximas ventajas comerciales y financieras mediante la utilizacion practi-
ca de las patentes y los conocimientos especializados que usted pudiera
poseer. Confiamos en que estos conocimientos practicos sobre negocia-
cion de acuerdos de licencia faciliten una transferencia mas eficaz de tec-
nologia, promuevan el espiritu empresarial y el desarrollo de las micro,
pequeias y medianas empresas y, en consecuencia, permitan la creacion
de riqueza y el desarrollo general de la economia nacional.

Kamil Idris J. Denis Bélisle
Director General Director Ejecutivo
Organizacién Mundial Centro de Comercio Internacional

de la Propiedad Intelectual
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ACERCA DEL MANUAL

El propdsito del presente Manual consiste en proporcionar un conoci-
miento basico y una comprension general de la negociacion de acuerdos
de licencia de tecnologia. EI Manual supone el reconocimiento de la
importancia de la negociacion en la concertacién de un contrato satisfac-
torio que, por definicion, preserva los intereses de ambas partes y, consi-
guientemente, cuenta con su aprobacién. La concesion de una licencia
presupone una relaciéon continuada entre las partes, que no seria posible
si alguna de ellas no estuviera conforme con los términos del contrato.
Una relacion beneficiosa se basa en un contrato cuyos términos sean
aceptables para todas las partes. En este contexto, no se puede subesti-
mar la importancia de la negociacion.

En el presente Manual se supone que el lector cuenta con pocos conoci-
mientos previos o especializados en materia de propiedad intelectual y
licencias. El material en este Manual se ha elaborado principalmente a los
fines de la capacitacion y, por lo tanto, su eficacia es 6ptima cuando se lo
utiliza en ese contexto. Sin embargo, también se lo ha concebido con el
fin de proporcionar orientacién general para la negociacion de licencias
de tecnologia. En consecuencia, puede ser de interés para personas o
empresas que realicen actividades relacionadas con cuestiones tecnolégi-
cas, abogados especializados en acuerdos de licencia de tecnologia,
inventores que desean comercializar un invento propio, estudiantes de
cuestiones afines a la licencia de tecnologia, y funcionarios gubernamen-
tales encargados de promover, aplicar y gestionar mecanismos relaciona-
dos con las licencias de tecnologia en el ambito nacional.

Debido a la complejidad de los acuerdos de licencia, existe una gran varie-
dad de cuestiones pertinentes. Sin embargo, un Manual introductorio
como el presente no puede abordar, o no puede hacerlo adecuadamen-
te, muchas de esas cuestiones. Temas como quiebra e insolvencia, nor-
mas, responsabilidad por los productos, seguros, abuso de patente, com-
petencia, ética, concesion de licencia a gobiernos, concesion de licencia a
universidades, tributacion, cuestiones posteriores a la concesion de licen-
cia y evaluacion de la propiedad intelectual, por mencionar sélo algunas,
también merecen un examen, e incluso uno muy detallado. No obstante,
ello rebasa el &mbito del Manual. El objetivo de este Manual es propor-
cionar una introduccion a algunas de las cuestiones basicas que se plan-
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tean en las negociaciones de acuerdos de licencia de tecnologia, y trans-
mitir algunos consejos practicos sobre la mejor manera de abordar y tra-
tar dichas cuestiones. Asi, el Capitulo 1 brinda una introduccion al con-
cepto de licencia, y expone algunas razones por las que se deberia consi-
derar la posibilidad de conceder licencias o de no hacerlo. El Capitulo 2
examina la necesidad de preparar con diligencia la negociacién de una
licencia. Este Capitulo destaca la importancia de estar bien informado,
definir los objetivos comerciales, evaluar con antelacién los propios pun-
tos fuertes y débiles, y elaborar una estrategia de negociacion apropiada.
El Capitulo 3 proporciona orientacion sobre la manera en que puede valo-
rarse la tecnologia. El Capitulo 4 presenta un esbozo de un acuerdo de
licencia. En él se analizan algunas de las cuestiones que mas comdnmen-
te se plantean en los acuerdos de licencias, y se ilustran muchas de ellas
con ejemplos de cldusulas. El Capitulo 5 pone de relieve la importancia de
la negociacién, y hace hincapié en que solo mediante la negociacion
puede llegarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, y en la
importancia de alcanzar un acuerdo "mutuamente beneficioso". Los ane-
xos incluyen material adicional que ilustra otras ideas analizadas en el
Manual. El Anexo | presenta una introduccion al concepto de "Derechos
de propiedad intelectual"; el Anexo Il A ofrece un ejemplo de "Bases de
entendimiento de un acuerdo”; el Anexo Il B se refiere a la "Estructura de
un acuerdo de licencia"; el Anexo Il incluye un "Cuestionario de 'evalua-
cion del negociador'”, que se puede utilizar en programas de capacita-
cion en materia de negociacion; el Anexo IV proporciona algunos conse-
jos practicos utiles para "Alcanzar un acuerdo”; el Anexo V contiene
"Ejemplos de acuerdos”; el Anexo VI se ocupa de algunos "Estudios de
casos" utilizados para capacitar a eventuales negociadores en el arte de
negociar acuerdos de licencia y, por ultimo, el Anexo VII sugiere un
"Programa ilustrativo para un taller" de cinco dias en el que podria utili-
zarse el material incluido en el presente Manual.

Cada situacion relativa a la concesion de una licencia es Unica. Los princi-
pios que se exponen en este Manual se deben aplicar teniendo en cuen-
ta las circunstancias particulares de la situacion que se avecina. La conce-
sién de licencias de tecnologia es un proceso complejo y delicado que
abarca aspectos técnicos, financieros, juridicos y de otra indole. Aun
cuando el Manual se ha escrito en un estilo de facil lectura, y en la medi-
da de lo posible los conceptos técnicos se han proporcionado en forma
de ejemplos para futuras consultas, la simplicidad de la presentacion no
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deberfa inducir al lector a esperar la misma simplicidad en la negociacion
de un contrato de licencia. Por lo tanto, es muy aconsejable que todo
aquel que desee entablar negociaciones de este tipo contrate a un pro-
fesional competente, preferentemente un abogado con conocimientos
especializados en concesion de licencias. El objetivo fundamental del
Manual se conseguira si el lector logra adquirir una percepcién de las
cuestiones esenciales de la negociacion de licencias y de la importancia de
la preparacion y del proceso de negociacién, y cobra conciencia de que
ningun trato esta cerrado hasta que no se ultima toda la documentacion.
Ademés, el lector podra ver que una negociaciéon fructifera de licencia
exige una situaciéon "mutuamente beneficiosa", es decir, un resultado
final que satisfaga las expectativas empresariales de ambas partes.

Dado que el presente Manual se ha publicado con fines de informacién y
capacitacion, se insta a utilizarlo a reserva de las condiciones indicadas en
la seccion "Descargo de responsabilidad”. En particular, se alienta a adap-
tar este material a las condiciones nacionales, a fin de aumentar su perti-
nencia y utilidad practica para los usuarios.
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1. INTRODUCCION- WHY LICENSE?

Las ideas, innovaciones y otras expresiones de la creatividad huma-
na se han convertido en propiedad privada y estan protegidas por
ley mediante el sistema de propiedad intelectual. Como propiedad,
son activos comercializables. La concesion de licencia, o sea, el
derecho que el titular de los activos otorga a un tercero para que
los utilice, mientras el titular mantiene la titularidad de los mismos,
es una forma importante de anadir valor a esos activos. La conce-
sién de licencias genera una fuente de ingresos, difunde la tecno-
logia a un grupo mas amplio de usuarios y potenciales desarrolla-
dores, y actua como un catalizador para otros desarrollos e inter-
cambios comerciales.

La propiedad intelectual concierne a creaciones del intelecto humano. El
marco juridico de los derechos de propiedad intelectual transforma esas
creaciones innovadoras y creativas en una propiedad y, consiguientemen-
te, en valiosos activos comercializables. La inventiva y la percepcion del
hombre se manifiestan en forma de ideas, invenciones, informacion,
expresiones creativas, conocimientos y otros activos intangibles nuevos
y/u originales, que se pueden incorporar o asociar a los productos y ser-
vicios de los que dependemos en nuestra vida cotidiana. De este modo,
elementos nuevos y mejorados de tecnologfa, conocimientos especializa-
dos, informacién confidencial, programas informaticos y bases de datos,
expresiones creativas de manuales de instrucciones, libros, juguetes, peli-
culas, cintas de video, producciones de televisién, musica, creaciones mul-
timedia, imagenes, reputaciéon y fondo de comercio relacionados con
nombres de bienes y servicios fidedignos, identificadores comerciales,
etc., se pueden proteger mediante diversos mecanismos de propiedad
intelectual y ciertos aspectos de las leyes sobre competencia desleal. Las
leyes relativas a propiedad intelectual abarcan leyes sobre patentes,
modelos de utilidad, secretos comerciales, marcas, indicaciones geografi-
cas, dibujos y modelos industriales, topografia de circuitos integrados,
bases de datos no originales, nuevas variedades de plantas, y derecho de
autor y derechos conexos. En el Anexo | se ofrece una breve resefia de los
principales tipos de derechos de propiedad intelectual.

Los activos de propiedad intelectual pueden ser explotados comercial-
mente por sus titulares o por terceros autorizados por el titular. La obten-
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cion de una licencia' del titular de la propiedad intelectual es un medio a
través del cual otros interesados pueden explotar esa propiedad intelec-
tual. La palabra "licencia" se refiere simplemente a la autorizacion que el
titular del derecho de propiedad intelectual otorga a un tercero para utili-
zarla en los términos y condiciones acordados, con una finalidad determi-
nada, en un territorio definido y durante un periodo de tiempo convenido.

Las licencias de propiedad intelectual se suelen dividir en tres categorias
generales, a saber, licencias de tecnologia, licencias de publicacion y
espectaculos, y licencias de marcas y distribuciéon y venta. Sin embargo,
estas categorfas no son compartimientos estancos. En el presente Manual
no se abordaran aspectos especificos de las licencias de publicacion y
espectaculos ni de las licencias de marcas y distribucion y venta. En cam-
bio, se centrard la atencién en la negociacion de licencias de tecnologia,
gue abarcan principalmente patentes y secretos comerciales. Las licencias
de programas informaticos, que en algunos paises pueden estar protegi-
dos por patentes, y por lo tanto corresponderian al area de licencias de
tecnologia, rebasan el &mbito del presente Manual.

¢COMO LAS EMPRESAS PUEDEN ALCANZAR
Y MANTENER SU COMPETITIVIDAD?

Solo las empresas que sigan proporcionando mejores productos y servi-
Cios a precios mas bajos serdn competitivas y mas rentables y mantendran
una posicion ventajosa en una economia de mercado globalizada, rapi-
damente cambiante y muy exigente. Un mejor producto puede ser un
producto nuevo o un producto superior. Un producto superior podria ser
el resultado, por ejemplo, de un procedimiento mejorado de fabricacion
gue aumentara la eficacia en relacion con el costo mediante la reduccién
del tiempo de fabricacién y/o la utilizacion de menos recursos. El produc-
to podria ser superior debido a sus nuevas caracteristicas, su mejor cali-
dad, su menor costo, o una combinaciéon de estas posibilidades.

1. La concesion de licencia de propiedad intelectual y la transferencia de tecnologia son factores importantes en
las alianzas estratégicas, las empresas mixtas y los contratos “llave en mano". La licencia de tecnologia, que como se ha
dicho es un tipo de licencia de propiedad intelectual, se incluye en el concepto mas amplio de transferencia de tecnolo-
gia. Esta consiste en transferir tecnologia existente para su utilizacién en la misma esfera de aplicacion por un nuevo
usuario, o en una esfera de aplicacion totalmente nueva por el mismo usuario o un nuevo usuario. La transferencia de
tecnologfa se puede realizar mediante una actividad tan sencilla como la ensefianza y tan comun como la contratacién
de trabajadores cualificados, o la concertacion de contratos, incluidos los contratos de licencia de tecnologa.



1. INTRODUCCION - ;POR QUE CONCEDER LICENCIAS?

S —

;De qué manera las empresas satisfacen esta demanda de productos y
servicios nuevos o mejores y los proporcionan a un precio competitivo?
Los motores tradicionales del crecimiento econdémico, a saber, la tierra, la
mano de obra y el capital, ya no bastan para proporcionar la ventaja com-
petitiva que permite diferenciar a empresas que, por otra parte, son muy
similares a las demas. La respuesta se encuentran en la tecnologia nueva
0 mejorada.

Tecnologia significa muchas cosas diferentes para mucha gente. El diccio-
nario inglés Merriam-Webster define la tecnologia como "la aplicacion
practica de conocimientos, la capacidad adquirida mediante la aplicacion
practica de conocimientos, o la manera de realizar una tarea, especialmen-
te por medio de la aplicacion de procedimientos, métodos o conocimientos
técnicos". La Enciclopedia Briténica la define como "la aplicacién del cono-
cimiento cientifico a los objetivos practicos de la vida humana o, como suele
decirse, al cambio y manipulacién del entorno humano. La tecnologia inclu-
ye el uso de materiales, herramientas, técnicas y fuentes de energfa para
hacer mas facil o confortable la vida y mas productivo el trabajo. Mientras
que la ciencia estudia la manera y las razones por las que suceden las cosas,
la tecnologia se ocupa de hacer que las cosas sucedan”. Segun una defini-
cién popular, "tecnologia es el uso practico de la informacion cientifica" .
Por consiguiente, en términos generales, la palabra tecnologia se refiere a
productos finales de investigacion y desarrollo cientifico, presentados en
forma de invenciones y conocimientos especializados que se utilizan como
instrumentos o procedimientos para crear productos y servicios nuevos o
mejorados destinados a satisfacer mejor las necesidades del mercado. Existe
una tendencia bastante comin a pensar que una patente equivale a una
tecnologia. En nuestros dias, eso raramente es asi. Cada vez es mas fre-
cuente que cierto numero de patentes correspondan conjuntamente a una
tecnologia, y que cierto nimero de tecnologias se apliquen en un produc-
to, por ejemplo, una cdmara o un coche.

A esta tecnologfa se puede acceder a través de la investigacion y el des-
arrollo en la propia empresa, en cooperacion con terceros, o adquiriendo
tecnologia desarrollada por otras empresas y disponible en el mercado.”
Generalmente, es aconsejable obtener tecnologia de terceros en vez de

2. En numerosos paises la legislacion vigente restringe la venta o concesion de licencia de ciertas tecnologias con-
sideradas sensibles por motivos de seguridad nacional. Por consiguiente, es importante averiguar si dichas leyes afectan
a la tecnologia cuya transferencia mediante licencia se esta considerando. Véase también la nota 26 de pie de pagina.
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invertir tiempo y recursos para hallar por si mismo la solucion perfecta;
este seria el caso, por ejemplo, si la tecnologia necesaria no pudiera des-
arrollarse en la propia empresa por razones de costo, plazo, recursos
humanos y activos complementarios; si esto ocurriera, el buen sentido
comercial aconseja utilizar o adaptar una solucién tecnolédgica desarrolla-
da por otros y disponible en el mercado. En ciertas ocasiones, podria ser
preciso, e incluso necesario, obtener licencias de tecnologias en relacion
con normas industriales, nacionales o internacionales, establecidas por
organizaciones de normalizacion. En el caso de que un producto nuevo o
mejorado violara inadvertidamente los derechos de propiedad intelectual
de un tercero, podria ser necesaria una licencia.

Ademas, es conveniente que una empresa que ha desarrollado un produc-
to o procedimiento nuevo o mejorado se informe de la eventual existencia
de interesados en esa solucién, por cuanto la transferencia de ese conoci-
miento podria ser una buena opcién comercial para obtener dividendos adi-
cionales de una nueva fuente de ingresos. De hecho, hay empresas que han
abandonado la fabricacién de productos para dedicarse a la concesion de
licencias de propiedad intelectual en forma de patentes y conocimientos, o
se han establecido con el Unico objetivo de desarrollar activos de propiedad
intelectual y conceder licencias sin fabricar ningun producto. En otras pala-
bras, el producto comercializable es la tecnologia. Actualmente, ni siquiera
las empresas mas grandes realizan todas sus operaciones en la propia
empresa, sino que dependen de fuentes externas no sélo en lo que res-
pecta a componentes y servicios esenciales, sino también a las tecnologias.
Algunas empresas solo desarrollan la tecnologia y subcontratan la fabrica-
ciéon de los productos con otras empresas de su propio pais o del extranje-
ro, mediante un acuerdo de licencia.

Dado el caracter intangible de la tecnologia, su utilizacion por alguien no
impide que otro la utilice. Es decir, numerosos usuarios pueden utilizarla
simultdneamente con propositos idénticos o diferentes sin que ello afec-
te en modo alguno su calidad o funcionalidad. Por lo tanto, el titular de
una tecnologia podria conceder licencias para utilizarla a tantos licencia-
tarios como desee, maximizando asf el potencial generador de beneficios
de su tecnologfa, con las Unicas limitaciones que impongan las clausulas
de los acuerdos concertados con los eventuales licenciatarios. En cierto
sentido, una tecnologia puede ser la base de una gama completa de pro-
ductos y servicios relacionados o no relacionados entre si, proporcionados
por una o muchas empresas en un numero potencialmente elevado de
lugares en uno o muchos paises.



1. INTRODUCCION - ;POR QUE CONCEDER LICENCIAS? 17

¢ES LA CONCESION DE LICENCIAS
LA ESTRATEGIA APROPIADA?

Antes de emprender la obtencién de una licencia de tecnologia, o sea la
adquisicion de derechos de utilizacion de una tecnologia desarrollada por
un tercero, o conceder una licencia de tecnologia, es decir, otorgar a un
tercero, mediante un acuerdo de licencia, el derecho de utilizar’ tecnolo-
gia sobre la cual se tienen derechos de propiedad, es importante deter-
minar, sobre todo, si la concesion de licencia es la estrategia apropiada.
Para un titular de derechos de propiedad intelectual la mejor estrategia
podria consistir en fabricar y comercializar el producto en cuestion. No
obstante, de no ser asi, existen otras opciones, entre ellas la venta direc-
ta de los derechos de propiedad intelectual relativos a una tecnologia en
particular. La venta de derechos de propiedad intelectual mediante cesion
puede no ser practica dado que, frecuentemente, la mera compra de
derechos de propiedad intelectual no es atrayente si tales derechos no
van acompafados de capital humano, productos y/o un flujo establecido
de operaciones comerciales o beneficios. Con todo, en algunos casos, la
venta o cesion puede ser una opcion.

LA VENTA EN COMPARACION
CON LA CONCESION DE LICENCIA

Mediante la venta o la compra de derechos de propiedad intelectual rela-
tivos a tecnologia (operacidon que en términos juridicos se denomina
"cesion"), esos derechos pasan del vendedor al comprador en una ope-
racion Unica. La tecnologia se compra o se vende por un precio acorda-
do. Solo se mantendran unas pocas obligaciones permanentes entre el
vendedor (cedente) y el comprador (cesionario). Con frecuencia, estas
transacciones implican una Unica transferencia de fondos, pero la com-
pensacion econdmica podria diferirse total o parcialmente y puede
depender de numerosos factores o circunstancias (por ejemplo el éxito de
la comercializacién). Un titular de tecnologia que no posea experiencia en
la comercializacion de productos y no desee participar en cuestiones coti-
dianas tales como la aplicacién de la tecnologia en el trabajo, podria con-
siderar que la solucién ideal serfa encontrar un comprador para la tecno-
logia y completar la transaccién en una Unica operacion.

3 Los derechos concedidos mediante la licencia son amplios y pueden incluir el derecho de fabricar, hacer fabri-
car, utilizar o vender, importar y exportar (patente), el derecho de reproducir, exhibir y distribuir (derecho de autor) y el
derecho de utilizar una marca en relacién con la distribucion. Aqui nos referimos de manera simplificada al derecho de
"utilizar" tecnologfa.
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En cambio, mediante un acuerdo de licencia el licenciante transfiere al
licenciatario el derecho de utilizar la tecnologia cuya propiedad intelectual
le pertenece, y de fabricar, utilizar y vender productos relacionados con
esa tecnologia de una manera convenida, durante un periodo de tiempo
determinado y en una regién especificada. En otras palabras, el licen-
ciante sigue siendo el titular de los derechos relativos a esa tecnologia y
solo ha concedido un derecho para utilizarla". El licenciante gue desee
concentrarse en el mercado de determinada region (por ejemplo América
del Norte) o en un campo de utilizacion (por ejemplo, los motores de dos
tiempos) puede conceder licencia a un tercero que disponga de mayor
capacidad o interés en otros mercados o campos de utilizacién. De esta
forma, en vez de desaprovechar un mercado que no le resulta familiar, el
licenciante podra percibir un ingreso adicional a través de la concesiéon de
una licencia de su propiedad intelectual.

Ademads, la concertacién de un acuerdo de licencia implica el estableci-
miento de una relacion, generalmente por un periodo de tiempo deter-
minado. Ello presupone una interaccién constante en cuyo marco el licen-
ciante y el licenciatario trabajan para alcanzar su objetivo comun, consis-
tente en utilizar eficazmente la tecnologia en beneficio mutuo.
Suponiendo que la relacion sea fructifera, y por lo tanto rentable, tanto
el licenciante como el licenciatario se veran econémicamente recompen-
sados, por lo general, y principalmente, a través de un flujo continuo de
ingresos suplementarios en funcién del éxito del producto en el mercado.

Por consiguiente, la concesién de licencia conlleva consecuencias juridicas
y practicas muy diferentes a las derivadas de una venta o cesién. Ademas,
obedece a objetivos comerciales muy distintos. Si tales objetivos no son
pertinentes para las partes, la concesion de licencia no es la estrategia
apropiada.

4. En el campo de la biotecnologia, en el que la transferencia de una sola tecnologia podria no ser suficiente para
desarrollar la invencion, podria transferirse también el derecho a utilizar (pero no a poseer en propiedad) ciertos bienes
tangibles, normalmente material bioldgico, mediante una combinacion de acuerdo de comodato y licencia de patente.
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VENTAJAS DE LA CONCESION DE LICENCIA

Para el licenciante

Una empresa que no pueda o no quiera intervenir
en la fabricacion de productos podria optar por la
concesion de licencia de tecnologfa, y delegar
entonces esa actividad en uno o mas socios con
mayor capacidad en lo que respecta a fabricacion,
distribucion de los productos en puntos de venta,
conocimiento y gestion del entorno local, y acceso
a otros conocimientos especializados.

La concesion de licencia permite que el licen-
ciante mantenga la titularidad de la propiedad
intelectual de la tecnologia y obtenga de ella
un beneficio econdmico, generalmente a través
de ingresos por regalias.

Ademas, la concesion de licencia puede ayudar
a una empresa a comercializar su tecnologia o
ampliar sus operaciones a nuevos mercados de
forma més facil y eficaz que si intentara hacer-
lo por su cuenta.

La concesion de licencia puede utilizarse para
acceder a nuevos mercados que de otro modo
serfan inaccesibles. El licenciatario puede con-
venir en realizar todas las adaptaciones nece-
sarias para entrar en un mercado extranjero,
entre ellas, la traduccion de etiquetas e instruc-
ciones; la modificacion de los productos a fin de
que cumplan las leyes y normas locales; y cier-
tas adaptaciones de  mercadotecnia.
Generalmente, el licenciatario asumiré la plena
responsabilidad por la fabricacion, ubicacion,
logistica y distribucion en el ambito local.

Asimismo, un acuerdo de licencia puede pro-
porcionar los medios para convertir a un infrac-
tor o competidor en un aliado o asociado, y asf
evitar o resolver un litigio de propiedad intelec-
tual que puede ser costoso y/o lento, y cuyo
resultado puede ser incierto.

La concesion de licencia puede proporcionar
cierto grado de control sobre las innovaciones,
asi como sobre la orientacién y evolucion de
tecnologias en las que la interfuncionalidad es
importante.

Para el licenciatario

Con frecuencia hay mucha prisa por introducir
nuevos productos en el mercado. Un acuerdo
de licencia que posibilite el acceso a tecnologi-
as ya establecidas o facilmente disponibles
puede permitir a una empresa entrar en el mer-
cado mas rapidamente y con tecnologfa inno-
vadora.

Mediante la licencia, una empresa que no dis-
ponga de recursos para realizar actividades de
investigacion y desarrollo por su cuenta puede
acceder a los avances técnicos necesarios para
proporcionar productos nuevos o superiores.

Existen oportunidades de adquisicion de licen-
cia que, sumadas a las posibilidades tecnoldgi-
cas con que cuente una empresa, pueden gene-
rar nuevos productos, servicios y oportunidades
de mercado.
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DESVENTAJAS DE LA CONCESION DE LICENCIA

Para el licenciante

A veces, la propia inversion del licenciante
puede generar mayores beneficios que la
actividad realizada a través de un acuerdo de
licencia.

Un licenciatario puede convertirse en un
competidor del licenciante. Si obtiene el
derecho de operar en el mismo territorio, el
licenciatario puede “devorar” las ventas del
licenciante, con lo que éste ganara por con-
cepto de regalias menos de lo que le repor-
tarfan las ventas perdidas en favor de su
nuevo competidor. El licenciatario puede ser
mas eficaz o acceder mas rapidamente al
mercado que el licenciante, por cuanto
podria tener menores costos de desarrollo o
ser mas eficiente.

Un acuerdo de licencia podria ser desfavora-
ble si la tecnologia no estuviera claramente
definida o acabada. En ese caso, podria
esperarse que el licenciante continuara sus
costosas actividades de desarrollo para satis-
facer al licenciatario.

En tal caso, para obtener beneficios, el licen-
ciante podria volverse extremadamente
dependiente de las aptitudes, capacidades y
recursos del licenciatario.

Para el licenciatario

El licenciatario podria contraer un compromi-
so financiero con respecto a una tecnologia
que no estuviera “lista " para su explotacion
comercial, o que fuera preciso modificar para
satisfacer las necesidades comerciales del
licenciatario.

Una licencia de tecnologia podria afiadir un
costo adicional a un producto que no estu-
viera afianzado en el mercado. Es convenien-
te introducir nuevas tecnologias, pero sélo si
el mercado puede absorber su costo en fun-
cién del precio que se podra obtener por el
producto. Numerosas tecnologia afiadidas a
un producto pueden enriquecerlo tecnolégica-
mente, pero encarecerlo demasiado e impedir
con ello su introduccién en el mercado.

Las empresas que dependen de licencias de
tecnologia pueden volverse demasiado
dependientes de tales licencias y, en dltima
instancia, ello podria obstaculizar su futura
expansion o su capacidad de adaptar, modi-
ficar o mejorar sus productos para diferentes
mercados.
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2. PREPARACION PARA LA CONCESION DE LICENCIAS
DE TECHNOLOGIA

Nada puede sustituir a la preparacion diligente. La mala prepara-
cion seria desastrosa para la negociacion de una licencia. La nego-
ciacion misma no es sino la punta del iceberg. Para asegurar una
negociacion fructifera es indispensable disponer de informacion
sobre el mercado, la tecnologia, el potencial licenciante o licencia-
tario y sus circunstancias comerciales particulares, asi como sobre
los propios objetivos empresariales.

DILIGENCIA DEBIDA

La diligencia debida es un requisito previo necesario para emprender cual-
quier tipo de transaccion comercial, y es particularmente importante al
considerar la posibilidad de establecer una relaciéon empresarial a largo
plazo, como lo es un acuerdo de licencia. Después de haber determinado
los propios objetivos estratégicos a corto y largo plazo y la manera en que
un acuerdo de licencia de tecnologia, ya sea de concesion o adquisicion,
se adapta a esos objetivos, es imprescindible actuar con la diligencia debi-
da. Ello supone la obtencién de tanta informacién como sea posible acer-
ca del potencial licenciante o licenciatario, la tecnologia y otras tecnolo-
gias similares disponibles en el mercado o que se estén desarrollando, las
caracteristicas del mercado, el entorno juridico y comercial (local o inter-
nacional, segun sea el caso) y cualquier otro dato que pudiera proporcio-
nar mayor informacién al potencial licenciante o licenciatario. Todo ello se
realizara con lealtad, teniendo en cuenta los propios plazos y limitaciones
financieras, y conforme a las leyes.

En el contexto de la diligencia debida es dificil priorizar o identificar algu-
no o varios datos de informaciéon como los mas importantes, y hacerlo
podria inducir a error. La importancia de cada elemento de informacion
depende de diversos factores que varian en cada situacion. Sin embargo,
tal vez convenga sefalar que, en aras de la diligencia debida, frecuente-
mente se procura obtener informacion que permita determinar: si existe
un titular de la tecnologia; si la misma est4 patentada y se han seguido
todos los procedimientos apropiados para asegurar su proteccion en los
mercados pertinentes; si algun tercero reivindica derechos sobre el activo
de propiedad intelectual; si su aplicacién permitird reducir costos, mejo-
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rar el rendimiento o proporcionar beneficios adicionales identificables; si
es preciso adquirir otros derechos de propiedad intelectual para aplicarla
plenamente; y cudl es su valor econémico y estratégico efectivo, o sea, en
gué medida se adapta a los objetivos comerciales de la alianza y facilita la
consecucion de los mismos.

Para obtener informacion acerca de todas estas cuestiones, se pueden
consultar diversas fuentes. Entre ellas las siguientes:

1. Informacion de dominio publico sobre empresas cuyas acciones
cotizan en bolsa.

2. Servicios de bases de datos en linea y por suscripcion relativos a
los mercados o productos de que se trate.

3. Publicaciones comerciales.

4.  Exposiciones, ferias y demostraciones comerciales y tecnolégicas.

5. Oficinas de licencia de tecnologia de universidades dedicadas a la
investigacion e instituciones publicas de investigacion y desarrollo.

6.  Ministerios, departamentos y organismos gubernamentales com-
petentes.

7. Revistas, periodicos y publicaciones profesionales y empresariales
relativas a los pertinentes productos y mercados.

8.  Asociaciones profesionales y empresariales.

9. Intercambios de tecnologia.

10. Centros de innovacion.

11. Servicios de informacién sobre patentes.

En funcién de su esfera de interés y sus circunstancias particulares, una
empresa podra consultar una o mas de las fuentes de informaciéon men-
cionadas. Entre esas fuentes, los documentos de patente son, por diver-
sos motivos, una fuente de informacién comercial, juridica y tecnoldgicas
poco utilizada por las empresas a los fines del seguimiento de la compe-
tencia, especialmente por las pequefias y medianas empresas. Esta afir-
macion vale en general para la mayoria de las pequenas y medianas
empresas de todo el mundo, y sobre todo para las de los paises en des-
arrollo y los paises menos adelantados. Por lo tanto, en el presente capi-
tulo se hara hincapié en la conveniencia de utilizar esa fuente de enorme
valor para el sequimiento de la competencia, que se esta volviendo cada
vez mas accesible y facilmente utilizable por los usuarios gracias a los ser-
vicios que ofrecen las oficinas de patente y los proveedores del sector pri-
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vado que suministran servicios de informacién tecnolégica y comercial
con valor agregado.

INFORMACION EN MATERIA DE PATENTES

La negociacién de un acuerdo de licencia de tecnologia suele formar
parte de una transaccion comercial mas amplia, que puede incluir acuer-
dos sobre muchisimas otras cuestiones generalmente relacionadas, aun-
que no necesariamente, con el acuerdo de licencia de tecnologia. La tec-
nologia cuya licencia se procura obtener puede estar protegida por una o
mas patentes, por derecho de autor y/o por secreto comercial. Ademas,
pueden existir otros derechos de propiedad intelectual relacionados con
esa tecnologia, por ejemplo, marcas que protejan el nombre comercial o
el nombre de la empresa; derecho de autor que proteja la documenta-
cion; secretos comerciales que protejan abundante informacién confi-
dencial, incluidos conocimientos técnicos especializados, etc. (véase en el
Anexo | una resefa de esos derechos). Asimismo, pueden surgir numero-
sas preocupaciones con respecto a la relacion comercial particular que se
establece entre las partes. Todas esas cuestiones pueden ser objeto de
diferentes acuerdos o formar parte de un Unico acuerdo.

No obstante, las tecnologias innovadoras suelen estar protegidas por
patentes, debido al riesgo intrinseco y a la dificultad técnica que supone
proteger las tecnologias como secretos comerciales, y a las ventajas que
puede reportar la proteccién mediante patente. Para localizar esas tecno-
logfas, identificar potenciales licenciante y licenciatarios y preparar una
negociacion de licencia de tecnologia es indispensable consultar e inves-
tigar en las bases de datos de solicitudes de patente y de patentes con-
cedidas, conocidas como "informacion en materia de patentes”.

¢Qué es la informacion en materia de patentes?

Dado que el sistema de patente exige que los solicitantes de patentes
divulguen al publico sus invenciones, todas las invenciones respecto de las
cuales se ha solicitado una patente estan documentadas, catalogadas y
libremente disponibles para consultas del publico, ya sea 18 meses des-
pués de presentarse la solicitud de patente y/o inmediatamente después
de la concesién de la patente.
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Las disposiciones nacionales o regionales sobre patentes exigen que la
divulgacion se efectie de manera suficientemente clara y completa para
gue toda persona capacitada en la esfera tecnolégica en cuestion pueda
llevar la invencién a la practica. Por consiguiente, los documentos de
patente proporcionan mas informacion detallada acerca de una tecnolo-
gia que la mayor parte de las demds publicaciones. Ademads, son una
fuente de informacion Unica, por cuanto gran parte de la informacion
técnica incluida en los documentos de patente jamas se divulga a través
de ningun otro medio de publicacién.

La informacion en materia de patentes, consistente en unos 42 millones
de documentos publicados por las oficinas de patente de todo el mundo,
a los que cada afio se suman aproximadamente un millon de documen-
tos, constituye el mayor repositorio de informacién técnica del mundo.

En un gran numero de paises, las solicitudes de patentes se publican 18
meses después de su presentacion. Este suele ser el plazo minimo para
gue la informacién pertinente se ponga a disposicién del publico, e inclu-
so entonces, las solicitudes de patente mas recientemente publicadas sue-
len ser la fuente de informacion técnica mas actualizada en una nueva
esfera tecnologica.

La informacion en materia de patentes abarca todos los &mbitos de la acti-
vidad técnica y cientifica, desde las mas simples hasta las mas complejas
soluciones a los problemas técnicos. Todos los documentos de patente se
ajustan a un formato Unico de datos bibliograficos. En cada documento se
puede acceder a mas de 50 campos diferentes, cada uno de los cuales pro-
porciona valiosa informacién técnica o estratégica/comercial. Ademads, en
la mayoria de los paises, las patentes se clasifican con arreglo a la
Clasificacion Internacional de Patentes (CIP), que es un sistema de clasifi-
cacion acordado a nivel internacional, ramificado en unas 70.000 subdivi-
siones (véase www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html/). Esto hace
que sea relativamente facil obtener documentos de patente relativos a un
campo tecnolégico especifico.
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Utilizacion de la informacion en materia de patentes
Informacion sobre actividad tecnolégica

Como se ha dicho anteriormente, existen numerosos recursos Utiles para
localizar tecnologias e identificar socios comerciales. Sin embargo, para
realizar una busqueda verdaderamente exhaustiva de tecnologias paten-
tadas, no hay nada comparable a la informacién disponible en los docu-
mentos de patente.

Las bases de datos sobre patentes contienen la mayor parte de las solici-
tudes y concesiones de patentes de todo el mundo, y por lo tanto permi-
ten acceder facilmente a la informacion relativa a cualquier tecnologfa
gue se desee proteger, y abren el camino hacia un inmenso reservorio de
tecnologias potencialmente Utiles y de eventuales proveedores y usuarios
de tecnologias.

Consiguientemente, se pueden localizar posibles soluciones tecnolégicas
alternativas para determinado problema técnico que pudiera surgir al
aplicar un nuevo procedimiento y/o desarrollar un nuevo producto, y
dado que para cada problema técnico conocido pueden existir numero-
sas soluciones, se podra optar por alguna de ellas. Asimismo, es impor-
tante tener en cuenta que en ciertas ocasiones la solucion técnica del pro-
blema puede hallarse en un campo tecnoldgico totalmente diferente.
Ademas, en lo que respecta a la negociacion, es conveniente conocer no
solo la tecnologia que se procura obtener, sino también otras tecnologias
pertinentes, si las hubiere.

En vista de que los documentos de patente proporcionan informacion
sobre titulares de tecnologias, un futuro licenciatario podra disponer de
informacion basica sobre quiénes actian en una determinada esfera tec-
nolégica, quiénes son los principales agentes y cudles sus actuales niveles
de actividad tecnoldgica. Un titular de tecnologia que desee conceder
licencia encontrara informacién sobre la actividad tecnolégica de otros, lo
que le permitird conocer qué posicién ocupa su tecnologia en el mercado
en relacion con otras, y quién podria tener interés en esa tecnologia.

Es importante aclarar que, como ocurriria con cualquier propietario de
bienes, el mero hecho de que una parte sea titular de derechos de pro-
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piedad intelectual no significa que desee concertar un acuerdo de licen-
cia, ni que esté dispuesta a conceder una licencia a un precio asequible.

¢Esta protegida la tecnologia?

Después de identificar la tecnologia cuya licencia se desea obtener, se
debe abordar una cuestion preliminar crucial consistente en determinar si
esa tecnologia estd o no protegida por uno o mas tipos de derechos de
propiedad intelectual.

Si dicha tecnologia no esta protegida, la cuestion relativa a la licencia de
derechos de propiedad intelectual no se plantea. Se considera que una
tecnologfa es de dominio publico cuando no existe ningun requisito juri-
dico que exija el consentimiento de nadie para utilizarla. En consecuen-
cia, es esencial evitar todo tipo de negociacion y de pago en relacién con
cualquier tecnologia de dominio publico.

Si la tecnologia esta protegida mediante patente es importante averiguar
si esa patente aun tiene vigencia en el pais o region en cuestion. Por ejem-
plo, la patente podria haber caducado por expiracion de su plazo (el plazo
maximo posible es de 20 anos a partir de la fecha de presentacion de la
primera solicitud de patente), o por falta de pago de las tasas de mante-
nimiento, o por nulidad declarada en un procedimiento judicial. Mas
importante aun, dado que los derechos de propiedad intelectual son terri-
toriales, su validez se limita a la jurisdiccién nacional o regional para la
gue se han concedido. Puede ocurrir que una patente concedida en un
pais o regiéon no tenga validez en el pais o regién que interesa al futuro
licenciatario. Es decir, que no se hubiera solicitado una patente en el pais
en que el futuro licenciatario prevé explotar la invencién o en el pais o pai-
ses a cuyos mercados posiblemente exportara el producto que si esta pro-
tegido mediante patente en otros paises.

En este contexto, merece sefalarse que de los 42 millones de documen-
tos de patente solo estan vigentes unos cinco millones de patentes.
Ademas, las estadisticas revelan que, en promedio, para cada invencién
se presenta una solicitud de patente en uno de cada cuatro paises, lo que
significa que, muy probablemente, una invencién protegida mediante
patente en un pais puede no estarlo en muchos, en la mayoria, o en nin-
guno de los paises que interesan a un futuro licenciatario.
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Ademés de la eventual existencia de una accién por violacién de dere-
chos, y/o una anulacioén, es preciso evaluar la calidad de una patente. El
uso efectivo de una tecnologia patentada podria depender de otras tec-
nologias patentadas. Por lo tanto, para utilizar esas otras tecnologias seri-
an necesarias una o mas licencias. Generalmente, la evaluaciéon de todas
estas cuestiones requerird el asesoramiento de un profesional idéneo
especializado en cuestiones de propiedad intelectual.

De este modo, la informacion de los documentos de patente permite
identificar tecnologias, localizar posibles licenciantes y licenciatarios, y
adquirir una percepcion de algunas cuestiones muy importantes desde el
punto de vista de la estrategia empresarial y la negociacion, por ejemplo,
los puntos fuertes y débiles de determinada tecnologia con respecto a
soluciones alternativas, las eventuales tendencias en la esfera tecnoldgica
de que se trate, etc.

Contenido de los documentos de patente

En el lenguaje juridico, un documento de patente se suele llamar "des-
cripcion de una patente”. Ese documento se divide en cierto numero de
secciones. En la mayoria de los paises se ha adoptado un enfoque cohe-
rente con respecto a la forma y el contenido de esas secciones. La prime-
ra pagina (o portada) de un documento de patente suele presentar infor-
macion bibliogréfica. Esa informacion proporciona datos sobre la solicitud
de la patente, es decir, quién la presento, cuando y donde, y las esferas
tecnoldgicas concernientes a la invencién. Asimismo, la primera pagina
suele incluir un titulo, un resumen y un dibujo. La informacién bibliogra-
fica es un medio fundamental para identificar, localizar y consultar docu-
mentos de patente. Si se conoce el nombre del inventor y/o del titular de
la invencion, se pueden encontrar todas las solicitudes de patente que
figuren con sus nombres. Si se conoce la esfera tecnoldgica con arreglo a
la CPI, se podra acceder a todos los documentos relacionados con esa
esfera. La fecha de presentacion de la solicitud permite determinar el
posible periodo de vigencia de la patente. Un resumen y un dibujo, si pro-
cede, proporcionan una resefia concisa de la tecnologia de la invencion y
permiten ahorrar tiempo centrandose solo en los documentos mas perti-
nentes. Como ya se ha sefalado, los datos bibliogréficos incluyen los
nombres y las direcciones del inventor y del titular de la invencion, por lo
que representan un medio esencial para identificar a los agentes princi-
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pales en una esfera tecnoldgica en particular, y son una importante fuen-
te de informacion para obtener los datos de contacto de eventuales licen-
ciantes y licenciatarios.

Las reivindicaciones determinan la patentabilidad y definen el alcance de
la proteccion que el solicitante desea obtener mediante la patente. Por
una parte, es normal que el solicitante desee definir el alcance de la pro-
teccion tan ampliamente como sea posible. Por la otra, la oficina de pro-
piedad industrial que examina la solicitud debe asegurarse de que la
patente resultante no abarque elementos ya conocidos o elementos que
el solicitante no haya consignado detalladamente en la descripcion de la
invencién. Los esfuerzos combinados del solicitante y de la oficina permi-
ten aclarar el alcance de la proteccion solicitada en las reivindicaciones,
donde se mencionan explicitamente los elementos que el inventor/solici-
tante puede reivindicar. Debido al caracter técnico, juridico y abstracto de
los términos en que se formulan las reivindicaciones, puede ser dificil,
para quien no esté especializado en la esfera de actividad en cuestion,
hacerse una idea clara y concisa de la invencién a través de la mera lec-
tura de las reivindicaciones. En la mayoria de los casos se requerird la asis-
tencia juridica de un especialista.

Frecuentemente, las solicitudes de patente se publican junto con un infor-
me de busqueda, o con una lista de referencias sobre el estado de la téc-
nica obtenidas durante la busqueda de la solicitud de patente. El informe
de busqueda puede incluirse en el documento de patente o publicarse
separadamente.

Para comprender las caracteristicas de la invencion o la tecnologia en
cuestion se debe leer una descripcion que suele ser bastante extensa v,
cuando procede, va acompanada de dibujos. Esa descripcion revela clara-
mente los detalles técnicos de la invencién, generalmente a través de ilus-
traciones de ejemplos practicos, y muestra de qué manera se ejecuta la
invencion.

De conformidad con la mayoria de las leyes sobre patentes, la descripcion
debera ser clara y completa, de modo que cualquier "persona del oficio"
pueda poner en practica, aplicar o ejecutar la invencién. En la mayoria de
los paises la descripcion de la invencién consta de cuatro secciones, a
saber: antecedentes de la invencién, reseia de la invencién, breve des-
cripcién de los dibujos (si procede) y descripcion detallada (por escrito) de
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la invencion. Los antecedentes de la invencién son la parte introductoria
del documento de patente. En ella se indica la esfera tecnoldgica concer-
niente a la invencion. Ademas, se ofrece un breve resumen del estado de
la técnica, o sea las soluciones existentes para el problema técnico relati-
vo a la invencién, y se sefialan los defectos o deficiencias de ese estado
de la técnica. En la resefia de la invenciéon se menciona cuéles son los
aspectos generales de la invencién y de qué manera se integran en el con-
junto, es decir, se explica la funcién de los elementos que constituyen la
invencién sin describirlos en detalle. La descripcion detallada de la inven-
cion es una explicacion exhaustiva de la invenciéon con referencias com-
pletas o parciales a los dibujos (si procede). Esta es una parte importante
del documento de patente por cuanto incluye la presunta nueva solucién
para el problema técnico en cuestion, que se debe corresponder con las
reivindicaciones.

Acceso a la informacion en materia de patentes

En el pasado, el acceso a la informacion en materia de patentes era difi-
cil y lento. La situacién mejord considerablemente en la década de 1970
con el advenimiento de las bases de datos comerciales en linea, y hacia
fines de la década de 1980 con el desarrollo del CD-ROM. Sin embargo,
en la actualidad, un progreso decisivo en materia de informacion técnica,
la Internet, permite acceder a la informacion en materia de patentes de
la forma mas democrética conocida hasta el presente.

Toda persona que tenga acceso a Internet puede ver gratuitamente, por
ejemplo, el texto completo (descripcion, reivindicaciones, dibujos) y la pri-
mera pagina de los documentos de patente publicados, disponibles en el
sitio web http://ep.espacenet.com, donde también pueden consultarse
unos 38 millones de documentos de patente. En el sitio web
http://www.wipo.int/ipdl se puede acceder a los datos de la primera pagi-
na de las solicitudes de patente internacional publicadas, presentadas con
arreglo al Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT). A través
de los enlaces que alli se proporcionan se pueden consultar las bases de
datos ofrecidas por una gran variedad de oficinas de patente y propiedad
intelectual de todo el mundo. Ademas de los sitios web de las numerosas
oficinas de todo el mundo que alli se mencionan, puede ser de interés
consultar también el sitio web http.//www.surfip.gov.sg, creado por la ofi-
cina de propiedad intelectual de Singapur. Con todo, se debe sefalar que
este tipo de busquedas no puede sustituir a una busqueda profesional.
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Por consiguiente, se recomienda consultar con un abogado local de
patentes o con la oficina local de patentes. Esa oficina, tal vez disponga
de un servicio de informacion sobre patentes que podria realizar las bus-
guedas o prestar asistencia para realizarlas. Es muy probable que dicha
oficina, ademas de tener acceso a Internet, y por lo tanto a Espacenet y
a la Base de Datos de la Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual de la
OMPI, disponga de una amplia gama de CD-ROM con valiosa informa-
cion sobre patentes. Algunos buenos puntos de partida en lo que res-
pecta a los CD-ROM son: Espace Access, publicado mensualmente por la
Oficina Europea de Patentes (OEP); Patents BIB, publicado bimestralmen-
te por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
(USPTO), con datos bibliograficos sobre patentes de los Estados Unidos; y
USAPat, que contiene facsimiles de las patentes publicadas semanalmen-
te por la USPTO. También merecen mencionarse ESPACE WORLD, que
incluye el texto completo del PCT y datos bibliograficos publicados cada
dos semanas por la OMPI; y ESPACE EP, que contiene documentos de
patente europeos. Ademds, existen numerosas empresas privadas® que
proporcionan servicios comerciales de busqueda en bases de datos.

PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD

Es importante tener en cuenta que no basta abordar una negociacién
solo sobre la base de la confianza mutua, dado que en numerosas oca-
siones las negociaciones no conducen necesariamente a un acuerdo. En
tales casos, es frecuente que una de las partes en las negociaciones,
generalmente el potencial licenciante, acuse al potencial licenciatario de
haber abusado de la confianza depositada en él durante las negociacio-
nes y de haberse apropiado y utilizado indebidamente con fines comer-
ciales la informacién confidencial divulgada durante las negociaciones
interrumpidas. A fin de protegerse contra esa eventualidad, se suele con-
certar un acuerdo mutuo de no divulgacién, conocido también como
acuerdo de confidencialidad o acuerdo sobre el mantenimiento del secre-
to. Véase en el Anexo V un ejemplo de tal acuerdo. Cualquier acuerdo de
este tipo se deberd adaptar en funciéon de los hechos y las circunstancias
de cada situacién en particular, y someter a la revision de un profesional
del derecho.

5. Véase, entre otros, Derwent (http:/lwww.derwent.com); Dialog (http://www.dialog.com/); STN
(http:/lwvww.stn-international.de);  Questel ~ Orbit  (http:/lwww.questel.orbit.com/index.htm); ~ Micropatent

(http:/Avww.micropatent.com); y WIPS Global (http://www.wipsglobal.com), por mencionar sélo algunos ejemplos
importantes.
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)
O CARTA DE INTENCION

Cuando ambas partes estiman que estan apropiadamente preparadas
para la negociacién suele no ser necesario un entendimiento previo en
forma de MOU o carta de intencion. Sin embargo, a pesar de la mejor
buena voluntad de las partes, en ciertas ocasiones es preciso concertar un
MOU o una carta de intencion antes de firmar un acuerdo de licencia.
Esto podria ocurrir antes del comienzo de las negociaciones oficiales o en
algun momento durante las prolongadas negociaciones, cuando, por
ejemplo, sea necesario anunciar publicamente el lanzamiento de un
nuevo producto o solicitar financiamiento. Antes del firmar un MOU o
una carta de intencion es importante no acordar ninguna de las propues-
tas de la otra parte sin conocer sus consecuencias sobre el acuerdo final
de licencia. Esto debe tenerse particularmente en cuenta en los paises en
los que un MOU o una carta de intencién se consideran documentos juri-
dicamente vinculantes. Para mas informacion véase el Anexo V. Como se
ha dicho anteriormente con respecto a un acuerdo de confidencialidad,
cualquier MOU o carta de entendimiento se deberd adaptar en funcién
de los hechos y las circunstancias de cada situacion en particular, y some-
ter a la revision de un profesional del derecho.

ACUERDO DE DISTRIBUCION

Antes de concertar un acuerdo de licencia de tecnologia a largo plazo, las
partes podrian preferir entablar su primer contacto mediante un acuerdo
de distribucién. Este acuerdo permitira al potencial licenciatario distribuir
un producto del potencial licenciante en determinado mercado y en los
términos y las condiciones que se especifiqguen. Una relacion fructifera
establecida sobre esta base podria allanar el camino hacia la concertacién
de un acuerdo de licencia de tecnologia.
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3. ¢CUAL ES su VALOR?

A diferencia de los bienes tangibles, cuyo valor, y consiguiente-
mente su precio, se puede determinar con medios reconocidos, el
valor de los activos intangibles no se puede determinar facilmen-
te. Sin embargo, como en cualquier otra transaccion, se debe
establecer un precio, y a tal efecto, se han desarrollado y aplica-
do con éxito varios métodos, tomados en su mayor parte del
ambito de los bienes tangibles, destinados a facilitar esa tarea.

La valoracién de la tecnologia cobra mayor importancia a partir del
momento en que el potencial licenciatario:
® reconoce que necesita una nueva tecnologia e identifica la tec-
nologia mas apropiada;
e identifica al potencial licenciante; y
e decide que un acuerdo de licencia es la estrategia comercial méas
apropiada.

En esta fase, adquieren particular importancia tres cuestiones o pregun-
tas, a saber:
e jcuanto puede pagar la empresa por el derecho a utilizar la tec-
nologfa del licenciante?
e ;como deberia pagar el licenciatario al licenciante? y
e ;cuanto deberia pagar el licenciatario al licenciante?

La primera de esas preguntas, o sea, cuanto puede pagar la empresa, es
de importancia crucial. Un licenciatario prudente no debe basar sus deci-
siones en el valor tedrico de la tecnologia, sino en la posibilidad de que
esa tecnologia mejore su capacidad para obtener beneficios®. Si el precio
de la nueva tecnologia, sumado a los costos de produccién, eleva el costo
final del producto a niveles que el mercado no puede absorber, el licen-
ciatario perderéa dinero y la negociacién de la licencia habré sido una acti-
vidad estéril o perjudicial. La preparacién para una negociacion de licen-

6. El aumento de los beneficios no es siempre el tnico objetivo de un acuerdo de licencia. Existen otros beneficios
que no se pueden cuantificar facilmente, entre ellos, el mejoramiento de la imagen y el prestigio. Esto es particularmente
evidente en los casos de concesion de licencia de marcas y comercializacion de personajes, pero también cuando las
empresas recurren al uso de tecnologias patentadas para reforzar la imagen de sus productos relacionandolos con "alta
tecnologia”.
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cia implica determinar si existen recursos financieros suficientes para
sufragar todos los gastos derivados de la adquisicion y utilizacion de la
tecnologia del licenciante y, finalmente, obtener beneficios a través de la
comercializacion de la tecnologia o el producto.

En ultima instancia, el objetivo consiste en que el licenciante y el licencia-
tario compartan equitativa y razonablemente los beneficios derivados de
la utilizacién de la tecnologia.

VALORACION DE LA TECNOLOGIA

La valoracion es una actividad dificil y frecuentemente subjetiva. El titular
de un activo, un comprador potencial, un agente financiero y una asegu-
radora valoraran de manera diferente un mismo activo, aun cuando se
trate de un activo identificable tasado en una moneda comun.
Tradicionalmente, la valoracion de los activos reflejaba su costo histérico
ajustado en funcién de la depreciacion, y su valor estaba directamente
relacionado con su rentabilidad prevista. Sin embargo, en los ultimos
afos, esta relacion ya no se aplica automaticamente, por cuanto las
empresas de la "nueva economia” generan utilidades que aparentemen-
te no estan relacionadas con sus activos fijos. Esto ocurre, principalmen-
te, porque utilizan activos intangibles y, en particular, del &mbito de la tec-
nologia. De ello se desprende que la valoracién de activos intangibles es
aun mas dificil y mas subjetiva.

De todos modos, existen algunos métodos que se pueden aplicar para
valorar una tecnologia’. En vista de que la valoracién puede ser subjetiva
y depende de los datos que se utilicen en el modelo de valoracién, las
valoraciones derivadas de criterios diferentes no seran iguales. No obs-
tante, podran proporcionar alguna orientacion, dado que establecen cier-
tos parametros de negociacion de arreglos financieros que incluyen no
solo los importes, sino también las formas en que se realizaran los pagos.

7. Véase Deborah Hylton y David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective”,
Abril de 2002, http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hithmgmt491/Files/DUKE_LECTURE.doc;
Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research
Management Review, Volumen 14, N°1, Primavera 2004, péagina 33 y referencias citadas en
http:/lwww.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm.
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Enfoque en funcion de los costos

La inversion del licenciante de la tecnologia esta representada por los cos-
tos relacionados con el desarrollo, la protecciéon y la comercializacién de
esa tecnologia. El licenciante conoce esos costos y el potencial licenciata-
rio puede estimarlos razonablemente. Dichos costos representan la base,
o sea, el minimo que el licenciante querra recuperar, con sus intereses. Sin
embargo, si el licenciatario adquiere una licencia no exclusiva®, por ejem-
plo, y/o existen derechos territoriales separados, el licenciatario podria
argumentar que la amortizacién de la inversion del licenciante deberia
distribuirse entre mas de una parte. Ademas, el potencial licenciatario
podria sefalar que existen algunos gastos de investigacion improductivos
gue no deberian tenerse en cuenta. El potencial licenciatario podria inclu-
so sostener que su inversién para comercializar la tecnologia merece un
crédito o reconocimiento. De hecho, el potencial licenciatario puede
argumentar que los costos incurridos por el futuro licenciante no le con-
ciernen. El solo estd interesado en el valor que esa tecnologia tiene para
su empresa, y no en el costo que representa para la otra parte. Ademas,
el licenciante no suele revelar el costo real del desarrollo de la tecnologia,
y el potencial licenciatario no tendra manera de verificarlo. En dltima ins-
tancia, el objetivo de ambas partes serd llegar a un entendimiento realis-
ta respecto de la inversion del licenciante y de la pertinencia de los pagos
que el licenciatario efectuara al licenciante.

A veces, el enfoque en funcion de los costos se utiliza para estimar los
costos en que se incurriria si el licenciatario obtuviera de otra fuente una
tecnologia que le permitiera desarrollar un procedimiento o producto
idéntico. Esto podria hacerse a través de un tercero que tuviera una tec-
nologfa rival pero no infractora. El enfoque en funcién de los costos se
utiliza también para determinar los costos que supondria el desarrollo de
una tecnologia similar, teniendo en cuenta los precios y la tasa de pagos
en el momento en que se realiza la valoracion (costos de
reproduccion/restablecimiento de la tecnologia). En este y otros casos
similares, el licenciatario puede estimar el tiempo y el costo necesarios
para desarrollar una tecnologia alternativa. Asi, el licenciatario determina
efectivamente el costo de la mejor alternativa siguiente y eso, de ser posi-
ble, puede proporcionar una estimacion de la importancia y el valor que

8. Véase también el Capitulo 4, "Aspectos generales de un acuerdo de licencia”.
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la tecnologia del licenciante tiene para el licenciatario. Esto no es exacta-
mente una valoracién, sino mas bien una estrategia de negociacién basa-
da en las probabilidades de que el futuro licenciatario encuentre socios
comerciales alternativos en caso de que el potencial licenciante no acep-
te los términos financieros propuestos en la negociacion.

Enfoque en funcion de los ingresos

Para el licenciatario, un acuerdo de licencia de tecnologia fructifero supo-
ne un aumento de los beneficios derivados de la utilizacion de una tec-
nologia protegida por derechos de propiedad intelectual. A los fines de la
valoracion, el enfoque en funcion de los ingresos implica la realizacion de
conjeturas razonables (o, de ser posible, la adopcién de medidas mas pre-
cisas) en relacion con la suma de los ingresos que la nueva tecnologia
podria generar. La cuestion consiste entonces en calcular la proporcion de
los beneficios que cada una de las partes deberfa obtener, y encontrar
una férmula de regalias que se ajuste a ese calculo.

Algunos especialistas en licencias inician sus célculos de valoracion con
una "regla empirica”, conocida como "la regla del 25% "¢, segun la cual
el licenciante debe recibir aproximadamente entre una cuarta y una ter-
cera parte de los beneficios obtenidos por el licenciatario. Esta regla tiene
la ventaja de ser muy conocida y ampliamente citada, y por lo tanto es un
punto de partida comun para muchos licenciantes vy licenciatarios.
Durante la negociacion, las partes pueden modificar esa regla atendien-
do a cierto numero de motivos equitativos y légicos. Entre ellos se suele
incluir la cuestion relativa al riesgo y a factores tales como el estado de
desarrollo de la tecnologia (entre incipiente y plenamente desarrollado),
la inversion de capital necesaria, el contenido y las virtudes de los activos
de propiedad intelectual, y un andlisis del mercado.

Por ejemplo, si se prevé vender un nuevo producto por US$ 1.500, y todos
los costos suman US$ 750, la utilidad de explotacion sera de US$ 750. El
25% de esa utilidad asciende a US$ 187,50. Segun la "regla", esa es la
suma que el licenciante deberfa recibir, y podria ser un punto de partida
para continuar la negociacién, teniendo en cuenta los pardmetros men-
cionados relativos a los riesgos, las regalias y otros factores pertinentes.

9. Véase Robert Goldscheider, John Jarosz y Carla Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP", Les
Nouvelles, diciembre de 2002, pagina 123.
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Podria ocurrir que una parte no deseara pagar o percibir regalias peri¢di-
cas durante la vigencia del acuerdo, sino una suma global (tal vez en cuo-
tas fijadas conforme a plazos o acontecimientos determinados), que
suponga el pago total de la licencia.

En ese caso, el proximo paso consistird en preparar una declaracién que
consigne todas las entradas y salidas de efectivo correspondientes al peri-
odo del acuerdo (n), y aplicar la férmula 1/ (1+r/100)n para calcular la
suma global o el valor neto actualizado (VNA). Este cdlculo requiere la
seleccién de una tasa de redescuento "r", que representa el costo del
capital ajustado en funcion de los riesgos, e incorpora o refleja efectiva-
mente todos los riesgos. El VNA determina el valor actual de los futuros

ingresos previstos en relacién con el uso de la tecnologia en cuestion.

Evidentemente este método soélo es bueno en la medida en que los datos
proporcionados sean precisos. En algunas negociaciones, una o ambas
partes contratan contadores para elaborar diversas situaciones hipotéticas
de rendimiento y redescuento, que dependeran de determinadas circuns-
tancias. Esta actividad puede ser simple o compleja, e incluir tecnologias
de valoracién mas elaboradas, tales como las "opciones reales" o la
"simulacién de Monte Carlo". Sin embargo, en muchos casos, las partes
en la negociacién tienen un sentido practico bien desarrollado en relaciéon
con los riesgos y los posibles beneficios de las licencias de tecnologia.

Se debe hacer notar que el analisis del VNA (también llamado flujo de
efectivo actualizado o DCF) es aplicable a toda cuestion en la que el tiem-
po y el dinero son factores pertinentes. Por lo tanto, puede ser un instru-
mento de aplicacion amplia.

Enfoque en funcion del mercado

Los vendedores y los compradores de inmuebles y vehiculos usados
saben, o pueden establecer facilmente, qué es lo que otras partes han
acordado por casas similares en la misma zona, o por el coche de igual
marca y modelo. Puede decirse que las transacciones comerciales compa-
rables son un medio conveniente y Util para determinar el valor de un
activo antes de negociar una compra o0 una venta.

El mismo enfoque puede ser Util para la negociacion de licencias, aunque
tal vez no lo sea tanto debido a que raramente se negociaran tecnologias
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o0 activos de propiedad intelectual idénticos. Ademas, los detalles comer-
ciales de un acuerdo no se podrén conocer por cuanto las partes los con-
sideran datos delicados en relaciéon con la competencia. Es mas probable
gue los problemas se planteen cuando exista una licencia mundial exclusi-
va. Si la licencia no es exclusiva, o si es exclusiva en diferentes territorios
geograficos, los licenciatarios siguientes podran conocer los términos y
condiciones de los licenciatarios anteriores, o al menos tener una buena
idea a ese respecto. Ademas, en ciertas ocasiones, los licenciatarios no
exclusivos exigen que se les proporcionen detalles de las licencias subsi-
guientes, o pueden exigir, mediante la reivindicacién de un "derecho de
licenciatario méas favorecido", que se les permita concertar un acuerdo
ulterior més favorable por su condicion de licenciatarios anteriores. En la
practica, esto puede ser muy dificil de llevar a cabo y aplicar, dado que los
acuerdos frecuentemente son confidenciales. En cierta medida, es conve-
niente conocer las condiciones de las regalias convenidas en ciertos tipos
de transacciones de licencia. Esto puede proporcionar no sélo "indicios"
para argumentar en favor de una tasa determinada en una negociacion,
sino también directrices Utiles. Sin embargo, las licencias son particular-
mente dificiles de comparar, porque el caracter de la tecnologia y el alcan-
ce de la licencia tienen un efecto considerable en el valor de la licencia.
Una licencia exclusiva muy amplia para fabricar, utilizar y vender todos los
derechos de todas las patentes de determinada tecnologia tendra un valor
muy diferente al de una licencia no exclusiva concedida sélo para explotar
una tecnologia en un campo de utilizacion limitado.

AUn asi, la informacién sobre otras regalias de licencias puede ser de inte-
rés y revelar una amplia gama de tasas de regalias. Un estudio realizado
por el Comité de Licencias de Tecnologia de la Sociedad de Ejecutivos de
Concesion de Licencias (LES) indico que las siguientes gamas de regalias
de licencias no exclusivas se podian tener en cuenta a titulo indicativo:

e Reactivos para investigacion (por ejemplo, vectores de expresion,
cultivos de células), entre el 1% y el 5% de las ventas netas.

e Productos para diagnostico (por ejemplo, anticuerpos monoclo-
nales, sondas de ADN), entre el 1% y el 5% de las ventas netas.

e Productos terapéuticos (por ejemplo, anticuerpos monoclonales),
entre el 5% y el 10% de las ventas netas.

e Vacunas, entre el 5% y el 10% de las ventas netas.

e Productos veterinarios, entre el 3% y el 6% de las ventas netas.

* Productos vegetales/agricolas, entre el 3% y el 5% de las ventas
netas.
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La Licensing Economics Review de septiembre de 1990 informo que, en
el caso de los farmacos recombinantes en fase temprana las tasas de
regalias oscilaban entre el 7% vy el 10% para las licencias exclusivas y
entre el 3% y el 4% para las no exclusivas. Tras la aprobacién reglamen-
taria, las tasas para licencias exclusivas variaban entre el 12% y el 15%, y
para las licencias no exclusivas, entre el 5% y el 8% de las ventas netas.

En septiembre de 1996, M. Yamasaki informé en les Nouvelles de tasas
medias de regalias que reflejaban, tanto el estado de investigacion y des-
arrollo (I1+D) en el momento de la firma de la licencia como la situacion de
las partes en el acuerdo. Por consiguiente, cuando una pequefia empre-
sa de biotecnologia ("Bio") adquiria una licencia de una institucién de
investigacion o una universidad ("Uni"), y tras un desarrollo ulterior la
concedia a una gran empresa farmacéutica ("Pharma"), el valor afladido
se reflejaba en un aumento de las tasas de regalias como se indica en el
ejemplo siguiente:

Fase de I+D Bio/Uni Pharma/Bio
Descubrimiento 3% 7%
Molécula prometedora 4-5% 9%
Preclinica 6-7% 10%
Fase 2-3 15%

Sin embargo, estas figuras por si solas no dan una idea cabal del valor
econémico de las transacciones, y un error frecuente consiste en pensar
solo en términos de porcentajes y cifras. En la mayoria de los casos se des-
conocen los términos reales de los acuerdos de licencia, incluso el even-
tual pago de una suma global u otros incentivos que pudieran haberse
acordado. Sin embargo, ello influye sustancialmente en las tasas de rega-
lias convenidas. Por consiguiente, es dificil evaluar la verdadera magnitud
de una determinada tasa de regalfas.

En resumen, la utilidad del enfoque en funcién del mercado suele ser muy
limitada. Las generalizaciones, los estudios y las normas industriales pro-
porcionan, al menos, un punto de partida. No obstante, el conocimiento
de un acuerdo de licencia comparable concertado en el mismo sector
industrial puede ser mucho mas util, porque podria proporcionar otras
bases o referencias para efectuar una valoracién particular de determina-
da tecnologia.
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Otros criterios

En marzo de 1987, Tom Arnold y Tim Headley publicaban en les Nouvelles,
bajo el epigrafe "Factors in Pricing License", una lista de comprobacion
que inclufa consideraciones importantes para determinar el valor de las
licencias de tecnologia. La lista se dividia en las nueve secciones siguientes:

e (Calidad intrinseca (por ejemplo, importancia y estado del des-
arrollo de la tecnologia)

e Proteccion (por ejemplo, alcance y caracter ejecutorio de la licencia)

e Consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamafo y par-
ticipacion)

e Consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, terceros)

e Aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, actividades
de investigacion y comercializacion)

e Consideraciones financieras (por ejemplo, margenes de benefi-
cio, costos de aplicaciéon y servicio de garantia)

e Riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios
por patentes)

e Consideraciones de caracter juridico (por ejemplo, duracion de
los derechos de licencia)

e Cuestiones concernientes al Gobierno (por ejemplo, leyes locales
sobre condiciones de regalias y fluctuaciones monetarias).

Las cuestiones concernientes a las regalias se han abordado en demandas
judiciales por infraccion de patente en las que los tribunales procuran
determinar cudles hubieran sido las regalias apropiadas, a fin de calcular
los dafos provocados por las infracciones. Los tribunales analizan nume-
rosos factores que, al examinar el valor de la propiedad intelectual en una
situacion de no infraccion, conviene tener en cuenta a modo de lista de
comprobacién:

"1. Las regalias percibidas por el titular de una patente a cambio de la
licencia de la patente en litigio, que revelan la magnitud de la
regalias establecidas o proporcionan indicios al respecto.

2. Las tasas pagadas por el licenciatario por el uso de otras patentes
comparables a la patente en litigio.

3. El caracter y alcance de la licencia, a saber, exclusivo o no exclusi-
vo, o bien limitado o ilimitado con respecto al territorio o a quién
puede venderse el producto fabricado.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

La politica y el programa de comercializacién que haya adoptado
el licenciante para mantener el monopolio de su patente, dene-
gando a otras partes la licencia para utilizar su invencién o bien
concediéndola en condiciones especiales destinadas a preservar su
monopolio.

La relacion comercial entre el licenciante y el licenciatario, o sea, si
son competidores en el mismo territorio y en la misma rama
comercial, o si son respectivamente inventor y promotor.

Las consecuencias de vender el activo patentado sobre la promo-
cion de las ventas de otros productos del licenciatario; el valor
efectivo que tiene para el licenciante la invenciéon como genera-
dora de ventas de sus articulos no patentados; y la magnitud de
esas ventas derivadas o conexas.

La vigencia de la patente y las condiciones de la licencia.

La rentabilidad determinada del producto fabricado con arreglo a
la patente, su éxito comercial y su popularidad actual.

La utilidad y las ventajas del activo patentado con respecto a ver-
siones o dispositivos antiguos, si los hubiere, que se hubiesen uti-
lizado para obtener resultados similares.

El caracter de la invencion patentada, el tipo de forma comercial
de esa invencién cuya titularidad y fabricacion incumben al licen-
ciante, y los beneficios obtenidos por los usuarios de la invencion.
La medida en que el infractor ha utilizado la invencién, y cualquier
elemento probatorio del valor de ese uso.

La proporcion de los beneficios o del precio de venta que pudiera
ser habitual, en la transaccién comercial en cuestion o en transac-
ciones comparables, para autorizar la utilizacién de esa invencion
o de invenciones analogas.

La proporcion del posible beneficio que deberia asignarse a la
invencion, separadamente de los elementos no patentados, los
procedimientos de fabricacion, los riesgos empresariales, o las
caracteristicas o mejoras importantes introducidas por el infractor.
El testimonio de expertos calificados.

La suma que un licenciante (por ejemplo, el titular de la patente)
y un licenciatario (por ejemplo, el infractor) hubieran acordado (en
el momento en que comenzé la infraccién), si ambos hubieran tra-
tado de llegar a un acuerdo razonable y voluntariamente, es decir,
la suma que un licenciatario prudente, que como propuesta
comercial desea obtener una licencia para fabricar y vender un
articulo determinado que utiliza la invencién patentada, habria
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estado dispuesto a pagar por concepto de regalias para poder obte-
ner un beneficio razonable, y que hubiera sido aceptable para un
titular de patente prudente dispuesto a conceder una licencia." ™

Por lo tanto, los factores que pueden ser pertinentes para la valoracion de
una tecnologia son innumerables. Obviamente, muchos de ellos no seran
importantes o decisivos en cada situacion. La importancia de cada uno
dependeré de los objetivos estratégicos y las necesidades comerciales de
cada parte. En consecuencia, si un licenciatario desea, por ejemplo, fabri-
car eficazmente el producto bajo licencia en determinado territorio, y en
vez de exportarlo conceder sublicencias a otros fabricantes en territorios
vecinos, serd muy importante, para ese licenciatario, obtener la exclusivi-
dad en el territorio que le interesa y el derecho de otorgar sublicencias.
Los objetivos estratégicos y los derechos necesarios influirdn sobre ambas
partes a la hora de la valoracién y de las correspondientes negociaciones.

Observaciones finales

Todos los principales enfoques relativos a la valoracién de tecnologia tie-
nen sus limitaciones, y éstas se deben tener en cuenta al evaluar activos
intangibles. Cada negociacion de licencia es Unica, y es muy dificil aplicar
experiencias ajenas o reglas teoricas a la situacion particular que se pre-
senta. Sin embargo, las reglas examinadas anteriormente deberfan pro-
porcionar cierta orientacién para abordar la cuestiéon de la valoraciéon. Por
otra parte, es recomendable que las partes recurran a la asistencia de pro-
fesionales experimentados en valoraciones, y/o contadores que los orien-
ten a través de los complejos aspectos de una valoraciéon. En ultima ins-
tancia, una valoracién se realiza con el fin de negociar los términos y las
condiciones que serian aceptables para ambas partes y, como se sefala
claramente en el capitulo sobre "Directrices y consejos practicos de nego-
ciacién”, si bien serfa deseable alcanzar el acuerdo que usted merece, de
hecho usted alcanzara el acuerdo que sea capaz de negociar.

10. Véase Tenney J, del Tribunal de Distrito de Nueva York, en Georgia-Pacific Corp. vs. U.S. Plywood Corp., 318
FSupp. 1116 (1970). Véase también Roy J. Epstein, “Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible
Calculations", http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf y Roy J. Epstein y Alan J. Marcus,
"Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors",
http:/lwww.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf.
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4. ASPECTOS GENERALES DE UN ACUERDO DE LICENCIA

Todo acuerdo de licencia es Unico, ya que refleja las necesidades y
expectativas individuales del licenciante y el licenciatario. Existe una
variedad infinita de posibles acuerdos, limitada solamente por las
necesidades de las partes y los parametros de las leyes y reglamen-
tos pertinentes. Sin embargo, ciertos aspectos son fundamentales
para el éxito de un acuerdo y comunes a la mayoria de los acuerdos
de licencia. Por consiguiente, tales aspectos son puntos de partida
utiles en la preparacion para una futura negociacion.

Un acuerdo de licencia refleja ciertos conceptos fundamentales. En primer
lugar, es el resultado de una estrategia comercial y representa una relacion
comercial. Tanto el licenciante como el licenciatario deben analizar si la
firma de uno o méas acuerdos de licencia responde al plan comercial de la
empresa, si los ingresos esperados seran suficientes para justificar el costo
que implica dedicarse a la actividad bajo licencia, y si las condiciones eco-
noémicas del acuerdo son convenientes para ambas partes. Estos factores
pueden parecer obvios, pero es importante hacer referencia a ellos. En con-
secuencia, es fundamental que los objetivos de las partes se comprendan
claramente y sean complementarios; ademas, debe existir un reconoci-
miento de la necesidad mutua de lograr un acuerdo fructifero. Esto sera
posible mediante un acuerdo que aborde apropiada y equitativamente los
principales elementos o puntos clave.

En segundo lugar, un acuerdo de licencia es un contrato. Esto supone la
necesidad de establecer requisitos legales que otorguen al contrato un
caracter vinculante y ejecutorio. Ademas, implica que las partes deben tener
la capacidad juridica para concertar un contrato y la intencion de hacerlo, y
que existe una oferta y una aceptacién, y un motivo valido, por ejemplo un
pago en el momento de la firma.

En tercer lugar, la diferencia entre un acuerdo de licencia y otros acuerdos
o0 contratos es que el objeto es la propiedad intelectual cuyos derechos de
utilizacion el licenciante otorga al licenciatario. Por lo tanto, sin propiedad
intelectual no existe licencia de tecnologia. En el mismo acuerdo, o en uno
separado, se pueden abarcar otros temas importantes conexos, tales como
desarrollo, asesoramiento y capacitacion, inversién, fabricacion, ventas, etc.
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Pueden presentarse situaciones en las que ambas partes sean titulares de
derechos de propiedad intelectual de interés para la otra parte y tengan el
derecho legal de prohibir su uso a la otra parte. En tal caso, se firmaria un
acuerdo de concesioén reciproca de licencia, a través del cual las partes se
cederian reciprocamente el derecho de utilizar y explotar sus respectivas
propiedades intelectuales. Asimismo, mediante la concesién reciproca de
licencia las empresas pueden solucionar controversias relacionadas con la
propiedad intelectual. La existencia o no de pagos por regalias dependera
del valor asignado a la propiedad intelectual de cada una de las partes.

Ademaés, puede ocurrir que un licenciatario no pueda utilizar eficazmente la
tecnologia bajo licencia si no tiene acceso a otras tecnologias que son pro-
piedad de un tercero. También es posible que para competir con éxito en el
mercado deba ajustarse a determinadas normas de facto o de jure, y que la
Unica manera rentable de hacerlo sea mediante la aplicacion de ciertas tec-
nologias patentadas. En estas situaciones, el licenciatario se veria obligado
a obtener del titular del derecho de propiedad intelectual, el derecho de uti-
lizar las tecnologias mediante un acuerdo de licencia, que puede ser libre de
regalias o negociado sobre la base de condiciones justas, razonables y no
discriminatorias.

Muchos acuerdos de licencia incluyen una combinacién de uno o mas tipos
de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, una licencia de derechos
de patente respaldada por conocimientos técnicos de fabricacién se deno-
mina habitualmente "acuerdo de licencia de patente y conocimientos téc-
nicos". Una licencia puede incluir el derecho de utilizar una marca junto con
los derechos de fabricar, utilizar, vender, distribuir y/o importar una inven-
cién patentada. Una licencia puede no mencionar una patente especifica
por su numero, pero, en cambio, proporcionar las caracteristicas del pro-
ducto y conceder todos los derechos de propiedad intelectual necesarios
para su fabricacion y venta. En resumen, las categorias no deben ser dema-
siado rigidas, y un acuerdo puede incluir derechos adicionales, tales como
la futura realizacion de investigaciones, un desarrollo ulterior, o el suminis-
tro de asistencia técnica.

11. Para més informacion, véase "Las normas técnicas, los derechos de propiedad intelectual (DPI) y el proceso de
establecimiento de normas", en http:/iww.wipo.int/sme/es/documents/ip_standards.htm.
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MATERIA PROTEGIDA

La materia protegida que es el objeto de un acuerdo de licencia puede
incluir creaciones, entre ellas, invenciones, informacion confidencial, la cre-
atividad expresada en novelas, obras de teatro, peliculas, musica, nombres
de productos y servicios, identificadores comerciales, etc. Estas creaciones
pueden ser objeto de propiedad intelectual y estar protegidas por las leyes
de propiedad intelectual concernientes a patentes, modelos de utilidad,
secretos comerciales, marcas, indicaciones geogréficas, dibujos y modelos
industriales, topografia de circuitos integrados y derecho de autor, asi como
también por las leyes contra ciertos tipos de competencia desleal.

La materia protegida se describe en la primera seccion principal de un
acuerdo de licencia, e influird considerablemente en los contenidos del
acuerdo. Por consiguiente, en un acuerdo que abarque programas informa-
ticos, probablemente se incluirdn clausulas que especifiquen el uso o la apli-
cacion permitidos y exijan el mantenimiento de la confidencialidad. En un
acuerdo de licencia de marca se debe prestar particular atencion al control
del uso apropiado de la marca en actividades de publicidad y comercializa-
cién, y al mantenimiento de la calidad del producto o servicio que lleve la
marca. Por lo tanto, la licencia de marca permite al licenciante recoger
muestras, realizar inspecciones y otros controles afines. Un error habitual en
los acuerdos de licencia es que el licenciatario no procura obtener todos los
derechos necesarios para utilizar la tecnologia. Por ejemplo, con respecto a
una tecnologia, el futuro licenciatario podria descuidar la obtencién de una
licencia, no sélo de la patente, sino también del derecho de autor conexo.
En otros casos, el licenciatario podria obtener sélo una licencia de una
patente o un grupo de patentes, pero no obtener una licencia de los cono-
cimientos técnicos ni un acuerdo complementario de asesoramiento y capa-
citacion.

Otro error comun consiste en no identificar con claridad la materia protegi-
da objeto de licencia. Por ejemplo, conceder una licencia de la "Tecnologia
XXX" sin mencionar el nimero de la patente ni adjuntar la descripcion de
la patente con sus detalles precisos. Las partes deben aclarar si la licencia se
concede para utilizar un programa informatico, documentacion, una fér-
mula farmacéutica, un protocolo, un texto, una partitura, etc. De la misma

12. Cabe recordar que existen acuerdos hibridos de licencia de patente y comodato para la transferencia de bien-
es tangibles e intangibles. Vedse la nota 4 de pie de pagina.
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manera, el licenciatario debe aclarar si la tecnologia cuya licencia se conce-
dera (la propiedad intelectual de esa tecnologia) esta acabada o en estado
de desarrollo. En este Ultimo caso, es importante especificar quién se encar-
gara del futuro desarrollo, por cuanto, si bien no es un tema concerniente
a la propiedad intelectual en sentido estricto, es una cuestion de importan-
cia practica. Muchas de estas cuestiones podrian tratarse eficazmente en
una seccion de definiciones en la que se definan claramente todos los con-
ceptos importantes. En esa seccion también podrian incluirse los secretos
comerciales.

Dado que la materia protegida objeto de un acuerdo de licencia suele incluir
informacion confidencial, ademds de las invenciones, deberia prestarse a
esa informacién confidencial, incluidos los conocimientos técnicos y los
secretos comerciales cedidos en virtud de la licencia, tanta atencion como la
dedicada a la licencia de patentes. A ese respecto, es importante incluir en
el acuerdo una o mas clausulas que sustituyan el acuerdo de confidenciali-
dad concertado antes de las negociaciones. Entre otras cuestiones, dichas
cldusulas tendrian que:

(@) definir el concepto de informacion confidencial. Preferentemente,
dicha definicion deberia abarcar no sélo la informacién revelada al
receptor, sino también toda informacién que éste pudiera recibir u
obtener como consecuencia del acuerdo;

(b) asegurar que el licenciatario adopta, o adoptara, medidas para limi-
tar el uso de la informacién a los fines especificados en el acuerdo y
evitar su divulgacion. Esto también puede incluir la posibilidad de
que el licenciante o su representante autorizado verifiquen o super-
visen dichas medidas;

(c)  determinar las responsabilidades en caso de que, involuntariamente
o por negligencia, se divulgue informacién a terceros que no estu-
vieran sujetos a las disposiciones del acuerdo de licencia ni tuvieran
informacion de ningun tipo respecto del caracter confidencial de
dicha informacion;

(d) explicar en detalle las excepciones a la obligacién, por ejemplo, si la
informacion es de conocimiento publico, es decir, si el receptor ya la
conoce o llega a su conocimiento legitimamente o si ha sido des-
arrollada de manera independiente por el receptor; y

(e) aclarar el plazo de vigencia de estas disposiciones después de la ter-
minacién del acuerdo, y especificar cuando se debe devolver o des-
truir la informacion.
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Ejemplo®”

Definicion: el término "informacion confidencial” se refiere a todos los datos, materia-
les, productos, tecnologias, programas informaticos, especificaciones, manuales, planes
comerciales, software, planes de comercializacion, informacion financiera y otro tipo de
informacion divulgada o transmitida por el licenciante al licenciatario, ya sea oralmen-
te, por escrito o por cualquier otro medio. La informacion confidencial divulgada oral-
mente se identificard como tal dentro de los cinco (5) dias de su divulgacion.

1.1 con respecto a la informacién confidencial proporcionada por el licenciante en
relacién con esta invencion, el licenciatario acuerda:

i.  no utilizar la informacion confidencial excepto a los fines exclusivos de dar
cumplimiento al presente acuerdo;

ii. proteger la informacion confidencial contra su divulgacion a terceros con el
mismo grado de diligencia que el dedicado a su propia informacion de carac-
ter andlogo;

iii. no divulgar la informacion confidencial a terceros (excepto a sus empleados,
agentes o0 asesores que estén vinculados al acuerdo por una obligacion de
confidencialidad similar) sin el expreso consentimiento escrito del licencian-
te, salvo que no se impida al licenciatario utilizar o divulgar toda informa-
cion confidencial que:

(a) el licenciatario pueda demostrar, mediante registros escritos, que
obraba previamente en su conocimiento;

(b) sea, 0 vaya a ser, de conocimiento publico por medios distintos de
actos u omisiones del licenciatario; o

(c) el licenciatario obtenga legalmente de fuentes independientes del
licenciante; y

iv. que las obligaciones de confidencialidad del licenciatario con respecto a la
informacién confidencial continuaran por un periodo de cinco (5) afios, a
partir de la fecha de terminacion del presente acuerdo.

ALCANCE DE LOS DERECHOS

La segunda seccion principal de un acuerdo de licencia se refiere al alcance
de los derechos cedidos mediante licencia. En ella se determina el alcance
de los derechos que se otorgan mediante la licencia, es decir, si la licencia
es exclusiva, Unica, o no exclusiva, y el territorio geogréfico para el que se
otorga la licencia. Ademads, el alcance puede abarcar los perfeccionamien-
tos introducidos en la tecnologia durante la vigencia de la licencia, y debe-
ré mencionar la duracién del acuerdo.

13. Estas clausulas o las que figuran més adelante en el presente Manual NO se deben aplicar sin el examen y ase-
soramiento previos de un asesor juridico. Estas clausulas expresan e ilustran muchos de los principios abordados en este
Manual, y los negociadores deben utilizarlas para familiarizarse con su contenido y facilitar su redaccion en una futura
negociacion de acuerdo de licencia.
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El caracter de los derechos cedidos mediante licencia depende de la mate-
ria protegida. En lo que respecta a una patente, se trata generalmente del
derecho de fabricar, utilizar y vender un producto patentado o utilizar un
procedimiento patentado. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las
cuales quizas resulte inapropiado, por ejemplo, otorgar el derecho de venta,
aunque ello implique una gran limitacion de la licencia dado que el licen-
ciatario no podria percibir un beneficio comercial derivado de esa licencia.
En el caso de una licencia de derecho de autor, la misma podria incluir el
derecho de reproducir, exhibir, modificar y distribuir. Algunas licencias per-
miten al licenciatario "sublicenciar" alguno de los derechos conferidos o
todos ellos, con lo cual el licenciatario puede explotar por si mismo la tec-
nologia objeto de licencia. La licencia debe aclarar, en su seccién relativa al
"alcance", qué derechos se conceden. Por ejemplo, una licencia de corta
duracion que no permita al licenciatario modificar un disefio, sino solamen-
te fabricarlo y venderlo en los paises de la Unién Europea, serd mucho mas
limitada que una licencia a perpetuidad e irrevocable que permita al licen-
ciatario fabricar, utilizar, modificar, mejorar, copiar, reproducir, distribuir,
exhibir, exportar, importar y sublicenciar a terceros todos los derechos men-
cionados, en todo el mundo, y utilizar la marca asociada al producto en
cuestion. Esa licencia se asemeja a una venta (cesion) de titularidad de la
propiedad intelectual y de la tecnologia inherente a la misma.

Asimismo, los derechos podrian limitarse segun una aplicacién determinada
del producto. Por ejemplo, podria otorgarse una licencia de una vacuna
para un "campo de aplicacién" consistente en el tratamiento del cancer, y
podrian existir otros licenciatarios con derechos para el tratamiento de la
hepatitis u otras enfermedades.

Ejemplo

1.1 Areserva de las limitaciones establecidas en el presente acuerdo, el licenciante
otorga al licenciatario una licencia mundial, de conformidad con los derechos de
patente, para fabricar, hacer fabricar, vender, ofrecer para la venta e importar pro-
ductos bajo licencia y aplicar métodos bajo licencia.

1.2 Salvo que el presente acuerdo establezca otra cosa, la licencia concedida con
arreglo al parrafo 1.1 es exclusiva durante la vigencia del presente acuerdo.

1.3. La licencia otorgada de conformidad con los Pérrafos 1.1 y 1.2 estd sujeta a
todas las disposiciones aplicables de cualquier licencia otorgada por el licencian-
te al Gobierno de los Estados Unidos, y esta sujeta asimismo a las obligaciones
generales para con el Gobierno de los Estados Unidos, en virtud del Cédigo de
Estados Unidos (U.S.C.), Capitulo 35, 200-212 y los correspondientes reglamen-
tos oficiales de aplicacion.
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1.4 Las licencias concedidas con arreglo a los parrafos 1.1y 1.2 se limitan a los
métodos y productos comprendidos dentro del campo de aplicacion. Para otros
métodos y productos, el licenciatario no cuenta con una licencia en virtud del pre-
sente acuerdo.

1.5 El licenciante se reserva el derecho de utilizar la invencién y la tecnologia res-
pectiva para fines educativos y de investigacion.

Licencia exclusiva, Unica o no exclusiva
En un territorio dado, la licencia puede ser exclusiva, Unica o no exclusiva.

La opcién preferida por la mayoria de los licenciantes es una licencia no
exclusiva, en la que el licenciatario es uno de varios licenciatarios con los
cuales el licenciante ha concertado acuerdos de utilizacién y explotaciéon de
la tecnologia. Al compartir los riesgos y beneficios con varios licenciatarios,
el licenciante no depende del éxito de un Unico licenciatario. Puede mante-
ner un mejor control sobre la tecnologia y, el hecho de que varios licencia-
tarios utilicen y exploten la tecnologia en diversos mercados y, posiblemen-
te, en una variedad de productos, posibilita que la tecnologia evolucione y
se desarrolle aun mas. Sin embargo, en el caso de tecnologias en fase ini-
cial, que requieren una importante inversiéon adicional por parte del licen-
ciatario, la mayoria de los potenciales licenciatarios buscaran exclusividad, al
menos en ciertos territorios.

Una licencia exclusiva generalmente describe la situacion en la cual los dere-
chos concedidos al licenciatario excluyen incluso los derechos del licencian-
te en el territorio afectado. En el caso de una licencia Unica, generalmente,
tanto el licenciante como el licenciatario pueden utilizar la tecnologia en el
territorio, pero nadie mas. Esta distincion puede desdibujarse en la practica,
y el término exclusivo se utiliza frecuentemente para aludir, en realidad, a
una licencia Unica. De todas maneras, ambos tipos de licencia impiden al
licenciante otorgar otras licencias (al menos en el territorio en el que la licen-
cia es exclusiva o Unica). En dicho territorio, el licenciante depende de un
licenciatario. En consecuencia, es importante asegurar que el acuerdo pre-
vea los incentivos y/o sanciones apropiados para proteger al licenciante en
caso de incumplimiento del licenciatario. Ello podria incluir el pago de una
regalia anual minima. Si el licenciatario no efectuara el pago prescrito,
entonces las sanciones podrian dar lugar a la terminacion de la licencia o la
transformacién de la licencia exclusiva en una licencia no exclusiva.
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Si la licencia abarcara mas de un territorio, podria ser exclusiva en uno y no
exclusiva en otro. La exclusividad puede estar limitada, por ejemplo, a un
campo de aplicacién o a un periodo de tiempo, o puede estar vinculada al
cumplimiento de objetivos importantes.

Ejemplo 1 - Licencia exclusiva

Por la presente, y a reserva de las condiciones del presente acuerdo, el licenciante otorga
al licenciatario una licencia mundial exclusiva de patentes y conocimientos técnicos para
fabricar, utilizar y vender los productos bajo licencia destinados a todo tipo de usos.

Ejemplo 2 - Licencia exclusiva que se convierte en licencia no exclusiva después de cinco afios

Através del presente documento el licenciante otorga al licenciatario una licencia exclu-
siva para fabricar, usar y vender los productos bajo licencia.

La licencia tendrd carécter exclusivo durante los primeros cinco afios a partir de la fecha
del presente acuerdo. Al expirar ese periodo la licencia seré no exclusiva en el mismo
territorio.

Ejemplo 3 - Licencia no exclusiva

A través del presente documento el licenciante otorga, y el licenciatario acepta, una
licencia no exclusiva para producir, hacer producir, fabricar, hacer fabricar, utilizar y/o
vender los productos bajo licencia en cada pafs del territorio que abarca la licencia, en
virtud de las patentes objeto de licencia.

Licenciatario mas favorecido

En caso de que la licencia fuera no exclusiva, el licenciatario podria pedir
que se incluyera en el acuerdo una clausula de licenciatario mas favorecido,
que asegurara efectivamente, que si el licenciante concediese a otro licen-
ciatario condiciones mas favorables, el actual licenciatario tendria derecho,
en virtud de esa clausula, a exigir condiciones tan favorables como las con-
cedidas al otro licenciatario.™

14. Al ejercer sus derechos a las condiciones concedidas como " licenciatario més favorecido”, el actual licenciata-
rio esta obligado a aceptar todas las condiciones asi otorgadas, y no puede elegir las condiciones que considera favora-
bles y rechazar aquellas que no. En otras palabras, debe aceptar todas las condiciones o ninguna.
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Ejemplo 1

El licenciante conviene en que no concederd ninguna licencia que otorgue el derecho
de vender al publico en general, ni a ninguna persona, firma o empresa, productos bajo
licencia protegidos por las patentes, en condiciones més favorables que las otorgadas
al licenciatario en virtud del presente documento, sin otorgarle a dicho licenciatario el
mismo beneficio a partir de la fecha en que dichas condiciones més favorables entren
en vigor. Si el licenciante otorgara dicha licencia mas favorable, notificara inmediata-
mente de ello al licenciatario y le ofrecera una posibilidad razonable de aceptar todas
las condiciones.

Ejemplo 2

Si el licenciante concierta un acuerdo con un tercero en [pais(es) especificado(s)], en con-
diciones més favorables que las estipuladas en [el presente acuerdo] [los articulos sobre
las tasas de regalias], el licenciatario tendrd derecho a gozar de las condiciones [del pre-
sente acuerdo] [de los Articulos sobre las tasas de regalias] modificadas a partir de la
fecha en la que ese tercero comience a realizar operaciones en las mencionadas condi-
ciones mas favorables, y con el mismo alcance que el otorgado a dicho tercero.

Territorio™

El alcance de la licencia también se refiere al territorio geogréfico. Por ejem-
plo, se pueden otorgar derechos a nivel mundial o se pueden limitar a pai-
ses especificos, o incluso a sectores especificos de paises (como una provin-
cia o regiéon de un pais). Los elementos que puedan considerarse apropia-
dos en el marco de un acuerdo dependeran de los derechos que el licen-
ciante pueda ofrecer y de los beneficios que el licenciatario pueda obtener
en el territorio o la regién en cuestion. Es bastante habitual que un licen-
ciante opere en su mercado local mientras que la empresa licenciataria lo
hace en distintos mercados extranjeros. De esa manera, el licenciante puede
entrar eficazmente en los mercados extranjeros.

15. Las restricciones territoriales impuestas para producir un efecto anticompetitivo han entrado en conflicto con
las leyes de los Estados Unidos y la Union Europea relativas a la competencia. Por lo tanto, seria conveniente que las par-
tes obtuvieran asesoramiento juridico si una de ellas desea restringir las actividades, especialmente las ventas, a un area
geogréfica relativamente limitada. Si se las elabora adecuadamente, es posible imponer limitaciones territoriales basadas
en un objetivo comercial valido.
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Ejemplo 1

El territorio en cuestion es el de la Republica Federal de Alemania. Las ventas a Francia
estan permitidas hasta tanto el licenciante otorgue una licencia en Francia e informe de
ello al licenciatario mediante carta certificada con acuse de recibo. El licenciatario no
tiene derecho a vender en otros paises productos bajo licencia fabricados con arreglo a
los derechos de patente. En cada caso de violacion de esta clausula, el licenciatario
estar4 obligado a pagar al licenciante una suma equivalente al triple de la tasa de Ia
licencia.

Ejemplo 2

La licencia se concederd para el territorio de los Estados que son Miembros de la Union
Europea a la fecha de la firma del presente acuerdo.

Sublicencia

El licenciatario, en particular el que dispone de una licencia exclusiva,
puede desear obtener el derecho de otorgar sublicencias en su territorio. En
ese caso, ello debe negociarse especificamente y estipularse en el acuerdo.
Ademas, en el acuerdo se ha de consignar si es necesaria la aprobacién
escrita previa del licenciante para otorgar cualquier sublicencia, elegir el
sublicenciatario o determinar las condiciones para otorgar las sublicencias,
por ejemplo, en qué medida las condiciones de la sublicencia deben con-
cordar con las del acuerdo de licencia principal. Una cldusula adicional debe-
ria estipular si la sublicencia caduca o no cuando la licencia principal expira
o termina por algin motivo.

Ejemplo

(@)  El licenciatario gozara del derecho exclusivo de otorgar sublicencias a terceros,
con arreglo a las licencias de patentes concedidas, a tasas de regalias no inferio-
res a las pagaderas en virtud del articulo XYZ del presente acuerdo.

(b)  Con respecto a las sublicencias otorgadas por el licenciatario de conformidad con
ese articulo, el licenciatario pagara al licenciante el veinte por ciento (20%) de
todos los ingresos percibidos a través de las sublicencias, ya sea mediante el pago
de sumas globales o regalfas, o de cualquier compensacion en valores o reem-
bolsos derivados de las sublicencias.

() La terminacion, de conformidad con cualquiera de las disposiciones del articulo
ABC, de la licencia otorgada al licenciatario en virtud del presente acuerdo, impli-
cara la terminacion de todas las sublicencias otorgadas por el licenciatario, salvo
que algun sublicenciatario opte por continuar su sublicencia, para lo cual debera
notificar por escrito al licenciante, dentro de los sesenta (60) dias de la recepcion

16. Por lo general, no se concede a los licenciatarios no exclusivos el derecho a otorgar sublicencias, ya que un
potencial sublicenciatario podria intentar adquirir una licencia directamente del licenciante.
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de la notificacion de terminacion de la licencia, de su decision y acuerdo de asu-
mir ante el licenciante todas las obligaciones (incluidas las obligaciones de pago)
especificadas en el acuerdo de sublicencia concertado con el licenciatario. Toda
sublicencia otorgada por el licenciatario incluira las disposiciones de este parra-
fo concernientes a la terminacion y a las condiciones de continuacion de las subli-
cencias.

(d)  El otorgamiento, por parte del licenciatario, de sublicencias de patentes que son
objeto de licencia quedara a su criterio, y el licenciatario serd la Unica parte facul-
tada para decidir si otorga o no sublicencias, a quién las otorga y, a reserva de
los parrafos (a) y (c) del presente articulo, las tasas de regalias y las condiciones
de dichas sublicencias.

Perfeccionamientos

En lo relativo a los perfeccionamientos, también denominados versiones,
mejoras y nuevos modelos, es importante definir qué es un perfecciona-
miento, que por lo tanto estara cubierto por la licencia, y qué es una tecno-
logia nueva o una propiedad intelectual nueva. En el dltimo caso, segun lo
estipule la ley nacional,” puede ser necesario un nuevo acuerdo de licencia.

Los perfeccionamientos de la tecnologia bajo licencia no suelen plantear
una cuestion primordial cuando el licenciante estd en una fase de produc-
cién comercial satisfactoria. Sin embargo, mientras el licenciante y/o el licen-
ciatario se dedican a la investigacion y el desarrollo, o la tecnologia bajo
licencia esta en una etapa inicial de desarrollo, probablemente se efectien
perfeccionamientos al procedimiento o al producto durante el periodo de
vigencia del acuerdo de licencia.

Esto es especialmente importante si los perfeccionamientos se pueden
patentar o proteger de algun otro modo. En ese caso, el licenciante querra,
e incluso exigira, el derecho de utilizar cualquier perfeccionamiento des-
arrollado por el licenciatario.” Este derecho puede extenderse a fin de que
el licenciante pueda otorgar sublicencias a otros licenciatarios en otros terri-
torios y utilizar el perfeccionamiento para otras aplicaciones del producto.
La adquisicion de esos derechos puede implicar la necesidad de una modi-
ficacién de los acuerdos financieros. Ademas, se debera tener en cuenta la

17. En los Estados Unidos, si el licenciatario participo en el perfeccionamiento de la tecnologia en la medida sufi-
ciente como para ser considerado inventor, tendrd derecho a su utilizacion independientemente de la licencia. Véase el
Cadigo de los Estados Unidos, Cap. 35, Seccion 262.

18. Imponer a un licenciatario una clausula de retrocesion exclusiva de los perfeccionamientos en favor del licen-
ciante puede considerarse una practica anticompetitiva. En lo que respecta a la Comunidad Europea, véase la nota 23
de pie de pagina.
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posibilidad de que el licenciatario pueda acceder a cualquier perfecciona-
miento que posteriormente efectue el licenciante. Esto podria ocurrir auto-
maticamente, o el acuerdo podria prever la posibilidad de celebrar nuevas
negociaciones después de conocerse los detalles de los perfeccionamientos.

Un posible arreglo que refleja alguna de las situaciones anteriores consiste
en que cada parte mantenga a la otra informada acerca de los perfeccio-
namientos introducidos en la tecnologia bajo licencia y disponga del dere-
cho de utilizarlos libre de regalias, y que el licenciante disponga del derecho
de sublicenciar los perfeccionamientos del licenciatario a sus otros licencia-
tarios fuera del territorio. Otra posibilidad seria que los perfeccionamientos
estén sujetos a una regalia adicional fijada con antelacion, aunque general-
mente esto es dificil de prever.

Ejemplo
(@)  Cambios y perfeccionamientos realizados por el licenciatario:

Las modificaciones del producto bajo licencia sélo se permiten con la autori-
zacion escrita del licenciante.

El licenciatario informara al licenciante de todos los perfeccionamientos reali-
zados al producto licenciado. Si el licenciante ha participado en el desarrollo
del perfeccionamiento tendréa derecho a ser nombrado coinventor y a explotar
y utilizar el perfeccionamiento mediante una licencia concedida en virtud de
ello. Las partes negociaran las condiciones de buena fe. El término perfeccio-
namiento aludird a todo avance o desarrollo que se pueda utilizar y aplicar
directamente en el producto objeto de licencia, y que cumpla los requisitos
para obtener una proteccién mediante patente.

(b)  Cambios y perfeccionamientos realizados por el licenciante:

El licenciante informard al licenciatario de todos los perfeccionamientos del
producto objeto de licencia. Esta disposicion también es aplicable a los per-
feccionamientos para los cuales se presenta una solicitud de patente. El licen-
ciatario tiene el derecho de obtener una licencia para tales perfeccionamien-
tos, con arreglo a las condiciones del presente acuerdo.
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Asistencia técnica

Segun sea el tipo de tecnologia transferida, se suele acordar el suministro
de asistencia técnica al licenciatario en forma de documentacién, informa-
cién y conocimientos técnicos.

Plazo

El tipo de derechos concedidos bajo licencia puede influir sobre el plazo o
la duracion del acuerdo de licencia. Por lo tanto, una licencia de patente
podria terminar al expirar la Gltima de las patentes objeto de licencia. Un
acuerdo relativo a conocimientos técnicos o a una marca puede durar cinco
anos, prorrogables automéaticamente por un periodo similar, a menos que
una de las partes presente por escrito un aviso previo de rescision. El plazo
de una licencia de tecnologia, incluidos los derechos concernientes a paten-
tes, derecho de autor, marcas y disefios industriales, dependera del merca-
do y de las estimaciones de ingresos efectuadas por las partes. Ademas, el
licenciante podria querer limitar el plazo a fin de evaluar la eficiencia comer-
cial del licenciatario. El licenciatario podria desear extender el plazo si estu-
viera realizando grandes inversiones en infraestructura necesaria para explo-
tar la propiedad intelectual (por ejemplo, una fabrica o un canal de distri-
bucién). La Unica regla relativa al plazo de una licencia es que depende
absolutamente de las necesidades comerciales de las partes, y que a través
de la negociacion se pueden obtener diversos resultados adaptados a esas
necesidades.

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Entre las consideraciones comerciales y financieras, la valoracion de la tec-
nologfa es un factor importante. Esta cuestién se abordd en una seccion
anterior. En la presente seccion se analizan los distintos tipos de pagos apli-
cables en los acuerdos de licencia. Las partes procuraran elaborar una
estructura de pago que refleje el caracter y las circunstancias del acuerdo y
las condiciones acordadas.™

19. Algunos factores que influyen en la fijacion de las tasas de regalias son la vigencia y el alcance de los derechos
de propiedad intelectual, su ambito territorial, la exclusividad de esos derechos, el nivel de innovacién, la durabilidad de
la tecnologia, el nivel de competitividad/disponibilidad de otras tecnologias, el riesgo inherente, la necesidad estratégi-
ca, la adecuacion de la cartera, la etapa de desarrollo, etc. Véase "Royalty Rates: Current Issues and Trends", en
http:/mww.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article. pdf.



4. ASPECTOS GENERALES DE UN ACUERDO DE LICENCIA

Ademas, en esta seccion se trataran cuestiones relativas a la inflacion, asi
como a la administracién financiera, que abarca las cuentas y los registros
del licenciatario, y cuestiones monetarias y fiscales. También se examinaran
las infracciones y la responsabilidad por el producto.

Los pagos al licenciante por la adquisicién y utilizacion de la tecnologia
generalmente se efectian en forma de sumas globales o de regalias, y
muchos acuerdos incluyen ambas formas de pago.

Sumas Globales

Las sumas globales se pagan con ocasion de determinados acontecimien-
tos. Puede tratarse de una suma global Unica pagadera a la firma del acuer-
do. Si no hubiera otros pagos, se consideraria que la licencia ha sido total-
mente pagada. Por otra parte, podria haber una serie de sumas globales
pagaderas con ocasion de acontecimientos especificos y programados en el
tiempo, por ejemplo, el primer o segundo aniversario de la firma del acuer-
do. Los pagos también podrian depender de acontecimientos relacionados
con el desempefio o rendimiento, por ejemplo, la divulgacién de informa-
cién confidencial o el comienzo de la produccién comercial. En la industria
farmacéutica estos acontecimientos "cruciales" podrian ser el comienzo de
los ensayos clinicos de la fase |, Il y/o lll y el otorgamiento de la aprobacion
reglamentaria. Otro acontecimiento podria ser el ejercicio de un derecho u
opcién, por ejemplo, la extension de la licencia por parte del licenciatario a
otros territorios geograficos o campos de aplicacion.

Los pagos convenidos en plazos determinados son seguros por cuanto se
conocen y se han acordado las sumas a pagar, y estan exentos de riesgos
porque se haran efectivos a la finalizacion del periodo estipulado. No
requieren ninguna medida adicional del licenciatario ni del licenciante.

Por otra parte, los pagos relacionados con el desempeno o el rendimiento
dependen de determinados acontecimientos, por ejemplo, la primera venta
comercial. Dado que los pagos no se efectlian si el acontecimiento en cues-
tién no ocurre, es importante definir claramente acontecimientos tales
como la primera venta comercial.

Esta distribucién o prérroga de los pagos implica que el riesgo financiero del
licenciatario se reduce proporcionalmente a la disminucién del riesgo comer-
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cial o técnico de la tecnologia. Esto supone un importante beneficio para el
licenciatario, especialmente cuando la tecnologia se encuentra en un estado
incipiente, y no totalmente desarrollada y lista para su comercializacién.

Regalias®

Las regalias son pagos regulares del licenciatario al licenciante por la utiliza-
cién de la tecnologia. Dado que los pagos vinculan esa utilizacién con un
valor economico, reflejan apropiadamente el valor que tiene la tecnologia
para el licenciatario y, por lo tanto, las regalias son la forma de pago mas
habitual en los acuerdos de licencia.

Las regalias constan de dos componentes clave, a saber: la base y la tasa de
regalias.

La base de la regalia podria ser el costo de fabricacién o la ganancia deri-
vada de la venta del producto objeto de licencia. Estas consideraciones no
se suelen utilizar. Ello se debe, principalmente, a que el licenciatario gene-
ralmente considera que esa informacién es delicada y sumamente confi-
dencial por cuestiones de competencia y, en todo caso, las cifras variaran en
funcién de los procedimientos contables, lo que podria provocar controver-
sias innecesarias. Tampoco es frecuente tomar como referencia las unidades
o el volumen de produccién, fundamentalmente porque las unidades pro-
ducidas no implican unidades vendidas.

Por consiguiente, la base mas comun de regalia son las ventas del licenciata-
rio. Tomando como base el nimero de unidades vendidas del producto bajo
licencia, se podria convenir en que el licenciatario pagara un monto fijo, por
ejemplo, US$ 1 por unidad. Lo Unico que se debe verificar es el nimero de
unidades vendidas, para poder determinar la regalia que se ha de pagar. Si
surgiera alguna controversia, simplemente se verificarian los registros de
venta del licenciatario. Sobre esta base, el licenciante podria pedir que la tasa
se revisara periddicamente mediante el uso de un indicador apropiado, por
ejemplo, un indice local de precios al consumidor o al productor.

20. www.royaltysource.com es una valiosa base de datos sobre acuerdos de licencia vigentes. Abarca las industrias
automotriz, manufacturera, biotecnolégica, farmacéutica, quimica e informatica, tanto de programas como de equipos.
La informacion proporcionada, previo pago de una tasa, generalmente incluye datos detallados sobre las partes, la pro-
piedad cedida mediante licencia o vendida, los pagos por adelantado, los porcentajes de regalias, e informacion sobre
cuestiones clave tales como la exclusividad y el territorio geografico.

21. Véase Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue”, Les Nouvelles, marzo de 1992, pagina 18.
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Otra posibilidad consistiria en tomar como base de la regalia los ingresos
brutos o netos de las ventas del licenciatario. Los ingresos brutos no permi-
ten deducciones para gastos tales como embalaje y transporte. Esos gastos
no se relacionan con la utilizacién de la tecnologia y, por lo tanto, suelen
excluirse junto con otros articulos de caracteristicas similares. Por consi-
guiente, la base mas frecuentemente utilizada son los ingresos netos del
licenciatario.

Ejemplo
Ventas netas

Por "ventas netas" se entienden todos los beneficios, monetarios o de otra indole, obte-
nidos por el licenciatario, sus empresas afiliadas y sus sublicenciatarios, por los produc-
tos bajo licencia vendidos o entregados a clientes independientes en transacciones de
buena fe a precio de mercado, menos las deducciones que se enumeran a continuacion,
hasta el valor que normalmente rige en la industria o efectivamente se paga o se per-
mite, y no se deducen posteriormente (por ejemplo, por medio de un descuento o un
crédito parcial o total de la deduccién al licenciatario, sus empresas afiliadas o subli-
cenciatarios):

() montos reembolsados o acreditados debido a rechazos o devoluciones de los pro-
ductos comercializados bajo licencia;

(i) reembolsos, descuentos por cantidad, descuentos comerciales y descuentos por
pago al contado relacionados Unicamente con la venta de los productos bajo
licencia, efectivamente efectuados o acreditados a los clientes;

(i)  descuentos que el licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicenciatarios deben
efectuar, en virtud de la legislacion, en el marco de Medicaid, Medicare u otros
programas gubernamentales de asistencia médica especial;

(iv)  transporte y seguro, de acuerdo con la facturacion y los pagos de los clientes;

(v)  impuestos a las ventas y la utilizacion, asi como impuestos internos en los
Estados Unidos y derechos de importacién a los Estados Unidos pagados, absor-
bidos o autorizados por el licenciatario, sus empresas afiliadas o sus sublicencia-
tarios, que estén directamente relacionados con la venta de los productos bajo
licencia y facturados a los clientes; y

(vi)  montos reembolsados o acreditados a los clientes por el licenciatario, sus empre-
sas afiliadas y sublicenciatarios, debido a reducciones de precios retroactivas en
los productos bajo licencia.

Las ventas y transferencias entre el licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicenciata-
rios de productos bajo licencia destinados en Ultima instancia a la venta a terceros no
se tendran en cuenta a los fines del clculo de regalfas.

Esto nos conduce al segundo componente clave de las regalias, a saber, la
tasa de regalias. Es importante que esa tasa represente una buena pro-
puesta comercial para ambas partes; consiguientemente, la negociacion de
la tasa de regalias es fundamental para el éxito del acuerdo. Una tasa exce-
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sivamente elevada puede ser desventajosa para el licenciatario. Una tasa
excesivamente baja puede implicar una retribucién insuficiente para el licen-
ciante, lo que puede dar lugar a una reduccién del gasto en investigacion y
desarrollo. Cualquiera de esos dos casos puede afectar negativamente la
relacion entre las partes y, consiguientemente, el éxito del acuerdo.

Los factores pertinentes para determinar la tasa de regalias se evaluaron en
la seccién sobre valoracién de la tecnologia.

Variables de las regalias

El Capitulo 5 hace hincapié en la importancia de generar variantes o crear
alternativas para lograr un acuerdo "mutuamente beneficioso”, y en la
posibilidad de proporcionar una flexibilidad importante para ambas partes a
través de variantes en los acuerdos sobre las regalias.

Una variante posible consiste en reducir la tasa de regalias a medida que
aumente el volumen de negocios o con el correr del tiempo. De ese modo,
una tasa de regalias del 10% podria reducirse al 7,5 % después de la venta
de un millén de unidades, y posteriormente al 5% después de cinco millo-
nes de unidades vendidas. Esto podria calcularse sobre una base anual o
acumulativa. También es posible aplicar un enfoque opuesto, segtn el cual
la tasa de regalias aumente a medida que aumenta el volumen de negocios.
El objetivo perseguido mediante el primer enfoque es incentivar al licencia-
tario para que aumente la produccién y, consiguientemente, las regalias
pagaderas al licenciante. Con arreglo al enfoque contrario se fijan costos de
regalias mas bajos para el licenciatario al comienzo de las operaciones,
cuando se introduce la tecnologia y las ventas son bajas, y se aumentan esos
costos a medida que se obtiene una mayor participacién en el mercado.?

Otra variante podria consistir en pedir al licenciatario que pague al licen-
ciante una regalia minima anual. Por ejemplo, para el segundo afo del peri-
odo de licencia podria acordarse el pago de US$ 50.000; esa suma podria
aumentar a US$ 75.000 para el tercer aflo y a US$ 100.000 para cada afo
subsiguiente. Esto es especialmente apropiado cuando la licencia es exclu-
siva y el licenciante necesita asegurarse un minimo de regalias. Si no las reci-

22. Para més informacion sobre regalias correlacionadas positiva y negativamente véase Crispin Marsh, Director
Ejecutivo, SCP Technology and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage”,
http:/www.scp.com.aulpublications/licensing/mutual.shtml.
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be, el licenciante debe tener la libertad de trabajar con otro socio para que
su tecnologia y sus derechos de propiedad intelectual no se desaprovechen
a causa de una explotacién deficiente. En algunas jurisdicciones, la facultad
de otorgar licencias exclusivas puede estar restringida por ley, debido al ries-
go de que un Unico licenciatario adquiera demasiado poder con respecto al
licenciante y carezca de la motivacion necesaria para explotar la tecnologia,
exponiéndose asi a mercados anticompetitivos. Cuando una licencia es no
exclusiva, el licenciante dispone de otras alternativas y, en particular, puede
otorgar licencias a terceros en el mismo territorio.

También es posible, en vez de exigir una regalia anual minima y fija, que la
licencia se considere "saldada" o libre de regalias. Esto ocurriria si se pro-
dujera un acontecimiento previamente fijado, por ejemplo, cuando se cum-
plieran quince afnos de produccién comercial, y/o cuando se consideraran
completamente pagadas las regalias al alcanzarse una suma total acordada,
sea cual fuere la condicién que primero se cumpla. El objetivo consiste en
asegurar que, después de haberse retribuido sustancialmente al licenciante,
el licenciatario también obtenga su recompensa.

Ejemplo 1
Condiciones financieras

1. Durante la vigencia del presente acuerdo el licenciatario pagara al licenciante
una regalia del cinco por ciento (5%) sobre las ventas netas generadas por el
licenciatario, sus empresas afiliadas, sublicenciatarios y/o distribuidores en el
rubro.

2. Sin perjuicio de las disposiciones de la seccion 1, si un sublicenciatario otorga
sublicencias a terceros independientes en el rubro, y les permite utilizar la tecno-
logia bajo licencia en uno o mas productos, el licenciante, el licenciatario y el
sublicenciatario acuerdan que, en vez de la obligacion prevista en las disposicio-
nes de la seccién 1 con respecto al pago de regalias sobre las ventas netas gene-
radas por dicho sublicenciatario, el licenciante y el licenciatario se dividiran la
retribucion pagada por dicho sublicenciatario, en virtud de lo cual el licenciante
recibird el veinticinco por ciento (25%) de todas las sumas (incluida cualquier
tasa o regalia importante o asociada a la firma del acuerdo) pagaderas por cual-
quiera de dichos sublicenciatarios sobre sus ventas netas de productos. El licen-
ciatario efectuara el pago de la parte proporcional del licenciante y presentara el
informe conexo, cumpliendo con los correspondientes pagos trimestrales de rega-
lias con arreglo al articulo XX. En caso de que las partes hayan compartido las
regalias y los pagos principales antes mencionados, el licenciatario no debera
pagar al licenciante ninguna otra regalia sobre el valor de las ventas netas de nin-
gun producto que venda dicho sublicenciatario.
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Ejemplo 2

Compensacion economica

La retribucién en el marco de la licencia otorgada por el licenciante al licenciatario de
conformidad con el articulo XX se establece de la siguiente manera.

1.

Pagos principales:

Suma en US$  Acontecimiento

100.000 1 de junio de 2005.

100.000 1 de septiembre de 2005.

50.000  Dentro de los dos meses posteriores a la finalizacion satisfactoria de
un lote de prueba, de un bafio glaseado aplicado al compuesto acti-
vo LowBloodMed, entregado por un cliente del licenciatario.

50.000  Dentro de los dos meses posteriores a la finalizacion satisfactoria,
por parte de un licenciatario y en sus propias instalaciones, de la
produccién de un lote industrial del bafio glaseado aplicado al com-
puesto activo de LowBloodMed para su uso en medicina humana.

100.000 Dentro de los dos meses posteriores al inicio de un programa de
ensayos clinicos para la primera fase de los estudios del compuesto
activo LowBloodMed, después del tratamiento con la invencion.

Regalias

En virtud de la licencia otorgada por el presente documento y de los conoci-
mientos especializados y la asistencia técnica previstos en el articulo XX, y a
reserva de las demas disposiciones de ese articulo, el licenciatario pagara, con
arreglo al siguiente cronograma y durante cada afio de ventas a partir del segun-
do afio de ventas, las regalias sobre las ventas netas en todo el mundo de los
productos abarcados por las reivindicaciones de patentes concedidas de confor-
midad con los derechos de patente. Con arreglo al presente acuerdo, el licencia-
tario no tendrd ninguna obligacién de pagar las regalias sobre las ventas netas
durante el primer afio de ventas. A partir del segundo afio de ventas, las regalias
pagaderas por las ventas netas durante cada afio de ventas se calcularan de la
siguiente manera:

Ventas netas en millones de US$ Tasa de regalia
1 Menos de 5 1,50 %
2 Entre 5y 10 1,75 %
3 Entre 10y 25 2,00 %
4 Entre 25y 50 2,50 %
5 Entre 50y 100 2,00 %
6 Mas de 100 1,50 %
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(b)  Sin embargo, la tasa de regalia aplicable con arreglo al articulo 2 se reducira en
un veinte por ciento (20%) cuando uno o mas competidores efectlien ventas de
productos que utilicen una tecnologia de caracteristicas comparables en cuanto
a la estabilidad del compuesto quimico o farmacéutico en condiciones de calor y
humedad tropical, y que puedan competir con uno o mas de los productos.

() Sise concediera a terceros una patente que reivindicara una tecnologia de bafio
glaseado neutral y, consiguientemente, en opinion de un asesor independiente de
patentes aceptado por ambas partes, la venta de productos supusiera una infrac-
cion de esa reivindicacion, el licenciatario dejara de estar obligado, a partir de la
fecha de dicha concesion, a pagar regalias al licenciante en virtud de ese acuerdo.

(d)  La obligacién de pago de regalias de conformidad con el articulo 2 se mantendra
hasta la caducidad de las patentes incluidas en los derechos de patente y en cual-
quier perfeccionamiento.

3. Los pagos de regalias se realizaran en [unidad monetaria] dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la fecha en que los socios comerciales hayan proporcio-
nado al licenciatario la informacion correspondiente a las ventas netas de los pro-
ductos en todo el mundo.

4. Todos los impuestos liquidables o pagaderos por el licenciatario, o que se deban
retener de los pagos de regalias del licenciatario, se deduciran de las sumas
pagaderas de conformidad con el presente documento, y se pagaran a las auto-
ridades fiscales e impositivas correspondientes en nombre del licenciante. El
licenciatario deberd enviar inmediatamente al licenciante los recibos que testi-
monien el pago de los impuestos. Si las autoridades fiscales no disponen de los
recibos de los impuestos, el licenciatario debera obtener y enviar rapidamente la
constancia de pago mas convincente a su disposicion.

5. Los pagos adeudados en virtud del presente acuerdo estaran sujetos a una tasa
de interés del diez por ciento (10%) anual a partir de la fecha de su vencimien-
to. Los pagos adeudados al licenciante en virtud del presente acuerdo se efec-
tuaran mediante una transferencia bancaria a las cuentas que el licenciante indi-
que debidamente al licenciatario.

Ejemplo 3
Duracién y terminacion

La obligacion de pago diferido con arreglo al articulo XX se mantendra hasta el venci-
miento de la patente de mayor duracion entre las incluidas en la cartera de patentes y
patentes de perfeccionamiento. A partir de ese momento, se considerara que el licen-
ciatario ha pagado completamente el derecho de desarrollar, fabricar, hacer fabricar,
promocionar y vender en todo el mundo sus productos sin pagar compensaciones adi-
cionales al licenciante.
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Ejemplo 4

Regalias sobre las ventas

1.

El licenciatario pagaré al licenciante o a sus derechohabientes, de conformidad
con las disposiciones del presente articulo, una regalfa equivalente al cinco por
ciento (5%) de las ventas netas de cada producto realizadas en el territorio, asi
como también de cualquier valor o reduccion material que el licenciatario pudie-
ra obtener de los compradores del producto a cambio del producto.

Las obligaciones del licenciatario concernientes al pago de las regalfas exigidas
por el presente articulo en relacion con el producto cesaran, en un determinado
pais:

al vencimiento de la proteccion mediante patente, de los derechos de patente del
licenciante concernientes al producto en ese pais, o

al cumplirse el 15° aniversario de la primera venta del producto en dicho pais y,
a partir de entonces, la licencia otorgada al licenciatario quedara saldada y libre
de regalias. El licenciatario comunicara al licenciante la fecha de la primera venta
del producto realizada por él mismo, sus empresas afiliadas o sus sublicenciata-
rios en el territorio, dentro de los treinta (30) dias de dicha venta.

Las regalias se consideraran vencidas y pagaderas dentro de los treinta (30) dias
a contar desde el final de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en
relacion con las ventas del producto realizadas en los periodos de tres (3) meses
que finalizan, respectivamente, el dltimo dia de marzo, junio, septiembre y diciem-
bre. Dichas regalias se pagarén al licenciante en [moneda], en la cuenta banca-
ria que el licenciante indique. Al efectuar el pago de las regalias, el licenciatario
presentara una declaracion escrita donde resumira, pais por pais, el incremento
de las regalfas en cuestién, junto con una copia de las cotizaciones del banco
principal del licenciatario, para los tipos de cambio correspondientes.

A partir del vencimiento de las obligaciones de pago de regalias por las ventas
netas del producto en determinado pais, el licenciatario, sus empresas afiliadas y
sublicenciatarios dispondran de una licencia perpetua, no terminable y comple-
tamente pagada para utilizar los conocimientos técnicos en dicho producto, asi
como para fabricarlo y comercializarlo en ese pais, sin ninguna otra obligacién
respecto del licenciante.
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Ejemplo 5
Obligaciones relativas a informes financieros:

1. Dentro de los treinta (30) dias a contar desde el final de cada trimestre, el licen-
Ciatario enviard al licenciante una declaracién en la que revelard las ventas netas
del producto realizadas en el trimestre recién concluido, y las regalias correspon-
dientes al licenciante.

2. Al pagar las regalias correspondientes o cualquiera de las tasas de equipamien-
to previstas en la Seccion X, el licenciatario podra deducir toda retencion fiscal
de impuestos que le corresponda efectuar, si alguna ley tributaria asi lo estable-
ciera, pero deberd dar cuenta a las autoridades impositivas competentes de la
suma asi deducida y proporcionar al licenciante un comprobante de dicho pago,
emitido por las autoridades mencionadas. El licenciatario debe proporcionar al
licenciante la asistencia adecuada para asegurar cualquier beneficio disponible
para el licenciante con respecto a las retenciones fiscales, de conformidad con
cualquier ley o tratado de doble tributacion pertinente.

3. Ellicenciatario mantendra en su domicilio social registros completos y precisos de
las ventas del producto en cada pais, y exigira que sus empresas afiliadas y subli-
cenciatarios hagan lo propio, a fin de cumplir con sus obligaciones contraidas en
virtud del presente documento. Después de que se efectde la primera venta del
producto en el territorio en cuestion, esos registros estaran disponibles para su
inspeccién por parte del licenciante o del contador pUblico independiente y matri-
culado o contador publico nombrado por el licenciante; tal inspeccién, cuyos gas-
tos se imputaran al licenciante, podré tener lugar, después de cursarse la debida
notificacion, en los horarios de trabajo requlares y hasta dos (2) afios después de
la terminacion o el vencimiento del presente acuerdo. Dicha inspeccion no podra
realizarse mas de una vez por afio, excepto en el afio en que surja alguna dis-
crepancia, durante el cual se permitiran inspecciones trimestrales.

Inflacion

El tema de la inflacion se prevé apropiadamente cuando la tasa de regalias
se expresa Como un porcentaje de las ventas. Sin embargo, cuando las rega-
lias se fijan en una sumay una moneda determinadas, suele ser preciso revi-
sar esa suma con regularidad, ya sea anual o bianualmente, y modificarla,
si asi lo permite la legislacién nacional, con arreglo a un indice de precios al
consumidor, un indice de valor unitario de las manufacturas u otro indice
local acordado. También se pueden actualizar las sumas globales pagaderas
con ocasién de determinado acontecimiento, especialmente cuando ese
acontecimiento es distante e incierto.
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Administracion financiera

Las disposiciones de administracion financiera del acuerdo de licencia obli-
gan al licenciatario a llevar cuentas y registros, informar de los resultados y
pagar las regalias correspondientes. Los informes sobre las regalias, que
pueden solicitarse una, dos o cuatro veces al afio, podrian requerir la cer-
tificacion del jefe de finanzas o del auditor del licenciatario. De todas
maneras, el licenciante suele reservase el derecho de inspeccionar las cuen-
tas y los registros del licenciatario o de encargar a un tercero dicha inspec-
ciéon. Los gastos se imputaran al licenciante, a menos que, por ejemplo,
surja una discrepancia de un porcentaje mayor que el fijado como acepta-
ble, por lo que el acuerdo debera prever las consecuencias derivadas de tal
discrepancia.

Ejemplo

1.1 Ellicenciatario llevara libros y registros precisos que consignen todos los produc-
tos bajo licencia fabricados, utilizados y/o vendidos conforme a las condiciones
del presente acuerdo. Los libros y los registros deben conservarse por lo menos
durante cinco (5) afios a partir de la fecha del pago de las regalias correspon-
dientes.

1.2 Los libros y los registros deben estar disponibles para su inspeccion por parte de
representantes o agentes del licenciante en momentos razonables. El licenciante
sufragara los honorarios y gastos de la inspeccion, pero si durante alguna ins-
peccién se descubriera en la liquidacién de regalias un error superior al cinco
(5%) del total de las regalias correspondientes a cualquier afio, los honorarios y
gastos de dicha inspeccién se imputaran al licenciatario.

Cuando las partes tienen su domicilio social en distintos paises, la adminis-
tracion financiera también abarca cuestiones relativas a la moneda vy la tri-
butacion. La moneda de pago no siempre es la misma en que se generan
las regalias. En esos casos sera preciso especificar cuando se hara la conver-
sion y qué tasa de cambio se aplicard. El licenciatario procurara no asumir
ningun riesgo cambiario. En ciertas ocasiones, podria ser conveniente acor-
dar una tasa de cambio y establecer de qué manera se asumiran o distri-
buirdn las fluctuaciones superiores a determinado porcentaje.

Obviamente, un acuerdo de licencia conlleva consecuencias impositivas. Se
deberia recabar el asesoramiento de un profesional competente para eva-
luar las diversas opciones de que dispone cada una de las partes, a fin de
decidir la mejor manera de abordar esa cuestion. Por ejemplo, las conse-
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cuencias impositivas seran distintas si los ingresos se consideran ganancias
de capital o ingresos ordinarios. Cuando una tecnologia es objeto de una
licencia internacional, el licenciante generalmente exige que el licenciatario
asuma y pague todos los impuestos locales. Estos incluyen, en particular, los
impuestos a las ventas y los derechos de aduana. Normalmente, no inclu-
yen los impuestos retenidos. Esto se debe a que las retenciones son impues-
tos imputables al licenciante y, en la mayoria de los casos, se descontaran
del impuesto nacional sobre la renta en virtud de un acuerdo para evitar la
doble tributacién, concertado entre los paises del licenciatario y el licen-
ciante.

Infraccion

Cuando la tecnologia esta protegida total o parcialmente mediante paten-
te 0 algun otro tipo de proteccion de la propiedad intelectual, es importan-
te prever lo que ocurriria en el caso de una infraccion. Existen dos situacio-
nes en las que podria producirse una infraccién. La primera es cuando un
tercero utiliza la tecnologia protegida sin la correspondiente licencia. En ese
caso, el licenciatario se enfrenta a una competencia que probablemente lo
ponga en desventaja econémica ya que el competidor infractor no paga
regalias. El licenciatario, especialmente si su licencia es no exclusiva, espe-
rara que el licenciante adopte medidas para resolver el problema planteado
por la infraccion. Por ejemplo, el licenciante podria negociar con el tercero
para que se convierta en un licenciatario. Si esto no arrojara un resultado
adecuado o satisfactorio, el licenciante podria verse obligado a presentar
una demanda judicial. El acuerdo de licencia puede prever que, hasta que
se haya interpuesto la demanda, el licenciatario tenga derecho a pagar las
regalias en una cuenta bancaria separada (cuenta de garantia bloqueada),
y que las regalias se paguen al licenciante una vez que se haya incoado el
procedimiento. Sin embargo, si esto no sucede dentro de cierto plazo, por
ejemplo, tres anos, las regalias devengadas podrian devolverse al licenciata-
rio y, a partir de entonces, la licencia podria ser libre de regalias.

La segunda situacion de infracciéon se produce cuando un tercero alega que
el licenciatario utiliza una tecnologia respecto de la cual ese tercero ha obte-
nido proteccion. En tal caso, podria ocurrir que el licenciatario no pudiera
continuar utilizando total o parcialmente la tecnologia bajo licencia.
También en estas circunstancias, el licenciatario recurrira al licenciante en
busca de apoyo y asistencia. Sin embargo, el licenciante podria argumentar
que el control sobre la aplicacion de la tecnologfa incumbe al licenciatario y
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que, en todo caso, antes de firmar el acuerdo y dar comienzo a la produc-
cion, el licenciatario deberia haber efectuado las busquedas pertinentes,
que seguramente hubieran revelado la existencia previa de esos derechos.
AUn asi, el acuerdo de licencia podria prever que las partes determinaran si
el licenciante puede proporcionar tecnologia no infractora. En caso contra-
rio, se deberd determinar si la patente del tercero es valida y, de serlo, el
licenciatario podrfa exigir que el licenciante obtuviera una licencia del terce-
ro y realizara las consiguientes modificaciones a los acuerdos financieros

concertados entre el licenciante y el licenciatario.

Ejemplo 1

El licenciatario, en su calidad de licenciatario exclusivo, tendré atribuciones para enta-
blar y promover, por cuenta propia, acciones judiciales por infraccion de las patentes
objeto de licencia; en tal caso, el licenciante se unird al demandante si la ley asi lo esti-
pulara. El licenciatario sufragaré todos los gastos derivados de las acciones judiciales y
pagara al licenciante el veinticinco por ciento (25%) de cualquier suma que recupere en
exceso de los gastos ocasionados por dichas acciones judiciales.

Ejemplo 2

Derecho y obligacién del licenciatario de entablar una demanda por infraccién de una
licencia exclusiva.

1.

Mientras la licencia concedida de conformidad con este acuerdo sea exclusiva, el
licenciatario estara autorizado a:

(a)

(b)

entablar, a su propio cargo y por cuenta propia, una demanda judicial en su
nombre o, si asi lo establece la ley, conjuntamente con el licenciante, por una
infraccion de las patentes bajo licencia;

exigir el cese de la infraccion, en el contexto de estas demandas judiciales, y
acumular para su provecho, las indemnizaciones por dafios y perjuicios, las
ganancias y las concesiones de cualquier indole recuperables de tal infrac-
cion; y

resolver toda reclamacion o demanda por infraccion de patentes bajo licen-
cia otorgando a la parte infractora una sublicencia con arreglo a las disposi-
ciones del articulo X del presente acuerdo.

En caso de que el licenciante informe al licenciatario de alguna infraccion de
patentes bajo licencia, y en un plazo de seis meses el licenciatario no pueda:

(a)
(b)
(0)

garantizar el cese de la infraccion;

iniciar una demanda judicial contra el infractor; o

proporcionar al licenciante pruebas de que se celebran negociaciones de
buena fe destinadas a lograr que el infractor acepte una sublicencia confor-
me a las patentes bajo licencia, la Licencia otorgada al licenciatario en vir-
tud del presente documento se convertird inmediatamente en no exclusiva y,
a partir de entonces, el licenciante tendra el derecho de iniciar una deman-
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da judicial por infraccion, con los gastos a su cargo, y acumular para su apro-
vechamiento las indemnizaciones por dafios y perjuicios, las ganancias y las
concesiones de cualquier indole recuperables de tal infraccion.

Responsabilidad por los productos

La responsabilidad por los productos puede conllevar importantes conse-
cuencias financieras. En relacion con un producto defectuoso que sea obje-
to de licencia, existe el riesgo de lesiones o dafos a personas o bienes. Es
preciso identificar la causa de un eventual defecto y determinar la respon-
sabilidad correspondiente. Por lo tanto, el licenciatario generalmente sera
responsable de cualquier defecto de fabricacién o control de calidad inade-
cuado. Podria ocurrir que el licenciante proporcionara componentes al licen-
ciatario; en tal caso, el licenciante generalmente se responsabilizara por los
defectos de dichos componentes.

Ademaés, la parte responsable deberd proporcionar a la otra una indemni-
zacién en caso de cualquier reclamacién de terceros por pérdida o dafio. El
valor de esa indemnizacion dependera directamente de los recursos finan-
cieros de la parte que la proporciona. Por consiguiente, los acuerdos de
licencia suelen exigir que se concierte y se mantenga un seguro de respon-
sabilidad civil por productos defectuosos, que permita indemnizar al licen-
ciante y al licenciatario por un valor acordado.

Ejemplo

1. Indemnizacion a cargo del licenciante. El licenciante indemnizaré al licenciatario,
a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, y los eximira de toda res-
ponsabilidad y de cualquier dafio, pérdida, costo o gasto (incluidos los honora-
rios razonables correspondientes al abogado) que se origine como consecuencia
de cualquier demanda judicial o reclamacién presentada por terceros contra el
licenciatario, en relacién con una accién o una omision del licenciante o por un
incumplimiento del mismo de sus obligaciones relativas a representacion, garan-
tias o acuerdos, estipuladas en el presente documento.

Ademas, el licenciante indemnizara al licenciatario, a sus directores, funcionarios,
empleados y agentes, y los eximir4 de toda responsabilidad y de cualquier pérdi-
da, costo 0 gasto (incluidos los honorarios razonables correspondientes al abo-
gado) que se origine como consecuencia de cualquier demanda judicial o recla-
macion presentada por terceros en relacion con la cartera de patentes, la tecno-
logia y/o la informacion.

2. Indemnizacion a cargo del licenciatario. El licenciatario indemnizard al licencian-
te, a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, y los eximira de toda res-
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ponsabilidad y de cualquier dafio, pérdida, costo o gasto (incluidos los honora-
rios razonables correspondientes al abogado) que se origine como consecuencia
de cualquier demanda judicial o reclamacion presentada por terceros contra el
licenciante, en relacion con el incumplimiento de las obligaciones del licenciata-
rio estipuladas en el presente documento, o con el desarrollo, la fabricacién, la
promocion, la distribucion, el uso, la evaluacién y la venta u otra disposicion del
producto, incluida, sin limitacion, cualquier reclamacién explicita, implicita o esta-
tutaria presentada con respecto a la eficacia, la seguridad o el uso del producto,
y las reclamaciones presentadas en relacion con el etiquetado del producto o de
cualquier envase del producto. Esta obligacion de indemnizar no se aplicara
cuando el fundamento de la reclamacion sea la negligencia o conducta ilicita
deliberada del licenciante o el incumplimiento de sus obligaciones relativas a
representacion, garantias o acuerdos previstas en el presente documento.

3. Limitaciones de las obligaciones de indemnizacién. Tanto el licenciante como el
licenciatario acuerdan que, bajo ninglin concepto, ninguna de las dos partes sera
responsable ante la otra por dafios indirectos, accidentales, especiales o media-
tos debidos a la negligencia o al incumplimiento de este acuerdo.

4. Procedimientos. La parte receptora de la indemnizacion notificard a la parte
indemnizadora de cualquier reclamacion o accion que dé lugar a una imputacién
de responsabilidad, en un plazo de veinte (20) dias a partir de la recepcion de
dicha reclamacion. Si la notificacion no se efectla transcurridos esos veinte (20)
dias, la parte indemnizadora mantendra sus obligaciones de indemnizacién, a
menos que el motivo por el que no se efectu¢ la notificacién en el plazo previs-
to tenga un efecto material adverso en el resultado de la reclamacion. La parte
indemnizadora controlard la defensa o la resolucion de la reclamacién. Sin
embargo, en lo que respecta a cualquier reclamacion o accion, la parte indemni-
zadora no resolverd ni llegara a ningun arreglo que imponga restricciones u obli-
gaciones a la parte que se debe indemnizar sin el consentimiento escrito de esta
Gltima. La parte receptora de la indemnizacién cooperara, asistira y proporciona-
ré todo el respaldo y toda la informacion que razonablemente se le solicite.

CONSIDERACIONES GENERALES

La dltima seccion principal de un acuerdo de licencia tiene como objetivo
abordar los temas a los que no se ha hecho referencia en las tres secciones
anteriores. Por lo tanto, en ella se incluyen cuestiones relativas a declara-
ciones y garantias, obligaciones especificas del licenciante y el licenciatario,
renuncia, fuerza mayor, resolucion de controversias y otras cuestiones que
se plantean a raiz del vencimiento o la terminacién de la licencia.

Declaraciones y garantias

Las declaraciones y las garantias son afirmaciones o seguridades concer-
nientes a un tema o una posicién pertinente al acuerdo de licencia. Es
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importante sefialar que una declaracién no suele ser uno de los términos del
acuerdo, mientras que una garantia es una condicion contractual cuyo
incumplimiento podria dar derecho a la parte damnificada a terminar el
acuerdo y presentar una demanda por dafos y perjuicios.

Si bien no existen restricciones respecto de lo que podria ser materia de una
declaracién o garantia, los ejemplos mas comunes incluyen los casos
siguientes:

¢ el licenciante es propietario de la tecnologia y tiene el derecho de
otorgar la licencia y la autoridad para hacerlo;

e el material bajo licencia (por ejemplo, texto, software y/o docu-
mentacion) es original y no ha sido copiado;

e segun el leal saber y entender del licenciante, las patentes bajo
licencia son validas y ningun tercero las esta infringiendo.

Los dos primeros ejemplos son incuestionables. Sin embargo, en cuanto al
tercer ejemplo, dada la dificultad de tener una certeza absoluta de que una
patente es valida, serfa atinado que el licenciante, después de haberse pre-
ocupado debidamente por verificar que las patentes sean vélidas, explicita-
ra en su garantia que, segun su leal saber y entender, las patentes bajo
licencia son vélidas.

Otro ejemplo podria plantearse cuando el licenciante declara o garantiza
que la tecnologfa permitird producir una cantidad minima del producto bajo
licencia, con una calidad especificada y dentro de un periodo determinado.
Que esto resulte razonable o no dependerd, por ejemplo, de que el licen-
ciante ya se esté dedicando a la produccién comercial y/o esté suministran-
do el equipo de produccion y la asistencia técnica necesarios.

Las declaraciones y las garantias tienen la ventaja de aclarar y confirmar el
entendimiento de las partes respecto de cuestiones especificas, y esto
puede resultar beneficioso e importante. Ademas, son Utiles para distribuir
el riesgo entre las partes en el acuerdo. Sin embargo, una declaracién o
garantia es tan Util como la solvencia y los activos de la parte que la otorga.
Asimismo, los limites fijados en otras secciones del acuerdo con respecto a
las sumas que pueden reclamarse por dafos y perjuicios (clausulas de exo-
neracién de responsabilidad) podrian restarle valor a tales garantias.
(Véanse las consideraciones relativas a indemnizaciones en la seccién titula-
da "Responsabilidad por los productos”.)
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Ejemplo

Declaraciones, garantias, y cldusulas introducidas por el licenciante

El licenciante declara y garantiza al licenciatario que:

1.

(a) el licenciante tiene plenos derechos contractuales para otorgar al licenciata-
rio licencias exclusivas de la cartera de patentes.

(b) el licenciante tiene plenos derechos contractuales para otorgar al licenciata-
rio una licencia no exclusiva para todos los perfeccionamientos en el rubro.

(a) Ninguna de las patentes de la mencionada cartera de patentes ha caduca-
do por abandono o cuotas anuales impagas ni caducara dentro de los dos
meses a partir de la fecha de entrada en vigor.

(b) Las patentes concedidas incluidas en la cartera de patentes son validas a
partir de la fecha de entrada en vigor, seglin el leal saber y entender del
licenciante, y estan exentas de todo gravamen, reclamacién, garantia
prendaria, licencias y otras cargas. No se presenté ninguna oposicién con
respecto a ninguna de las patentes durante el plazo de oposicion.

(c) La ejecucion y el cumplimiento del presente acuerdo por parte del licen-
ciante no podrd violar ninguna disposicion legal, ni orden de ningun tri-
bunal u 6rgano gubernamental, ni ninguna carta o estatuto, ni otros regla-
mentos internos ni decisiones del licenciante, y tampoco podra violar ni
acelerar el cumplimiento de ninguna obligacién material contraida en vir-
tud de cualquier acuerdo o instrumento de cualquier tipo en el que el
licenciante sea parte o respecto del cual esté obligado.

No existen reclamaciones materiales, acciones, demandas judiciales ni causas
pendientes ni, segun el leal saber y entender del licenciante, riesgos relacionados
con la cartera de patentes que puedan perjudicar o afectar al licenciante.

El licenciante declara que no ha sido notificado ni acusado por ninguna infrac-
cién o violacion de ninguna patente, invencion o secreto comercial relacionados
con la cartera de patentes. El licenciante declara ademas que, a la fecha del pre-
sente acuerdo, no conoce ninguna informacion ni invenciones que se relacionen
con la cartera de patentes y que pudieran convertirla en obsoleta o reducir sus-
tancialmente su valor para el licenciatario, de tal manera que si el licenciatario
hubiese tenido conocimiento de dicha informacion o dichas invenciones antes de
la firma del acuerdo no lo hubiese concertado.

El licenciante admite que el licenciatario no asumird ninguna de las responsabi-
lidades u obligaciones que incumben al licenciante, tanto en lo que respecta a la
cartera de patentes como a los perfeccionamientos del licenciante.

A partir de la fecha de entrada en vigor, a pedido del licenciatario y sin conside-
raciones adicionales, el licenciante ejecutard y entregara los instrumentos adicio-
nales y adoptara las medidas que razonablemente solicite el licenciatario a fin de
permitirle ejercer y proteger sus derechos dimanantes del presente acuerdo, o
cumplir los requisitos de registro en cualquier jurisdiccién correspondiente a la
cartera de patentes o los perfeccionamientos.
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7. Asimismo, el licenciante acepta y acuerda que, cuando asi se le pida y sin costo
alguno, comunicara de inmediato al licenciatario o a sus representantes, cual-
quier hecho de su conocimiento relacionado con la cartera de patentes o los per-
feccionamientos, testificara en toda situacion de conflicto o procedimiento judi-
cial concerniente a los mismos, y presentara toda la documentacién adicional
necesaria para permitir que el licenciatario, sus representantes o sucesores ase-
guren la proteccion plena y completa de la cartera y los perfeccionamientos,
siempre que tal peticion, testimonio o accion se relacione directamente con las
solicitudes de la cartera de patentes en ese rubro.

Obligaciones del licenciante y del licenciatario

En un acuerdo de patente y conocimientos técnicos, por tomar un ejemplo,
el licenciante debera adoptar todas las medidas necesarias para transferir la
tecnologia y ayudar al licenciatario a iniciar la produccién comercial. Por su
parte, el licenciatario debera fabricar y comercializar adecuadamente el pro-
ducto que ha sido objeto de licencia en el territorio acordado. En la practi-
ca, este tema podria dar lugar a numerosas controversias. Por lo tanto, es
importante que las partes identifiquen con claridad todas las medidas nece-
sarias para alcanzar esos objetivos y las acuerden y registren en el acuerdo
de licencia. En el Anexo Il A se mencionan algunos ejemplos bajo el epigra-
fe "Bases de entendimiento de un acuerdo".

En ciertos casos se impone al licenciatario la obligacién general de realizar
todos los esfuerzos posibles o, cuando la licencia es exclusiva, sus maximos
esfuerzos, para alcanzar los objetivos del acuerdo de licencia y el éxito
comercial. Esta obligacion puede ser ambigua, por lo que se recomienda
mencionar especificamente las medidas, por ejemplo, la obligacién del
licenciatario de invertir sumas acordadas en investigacién y comercializacion
0 en otras actividades destinadas a aumentar la probabilidad de éxito. No es
aconsejable confiar en las clausulas de maximos esfuerzos para resolver
cuestiones concernientes a responsabilidad, porque seran objeto de discu-
sion en negociaciones de dificil solucion. Con posterioridad, estas comple-
jas cuestiones (por ejemplo, cuanto invertird el licenciatario en la explota-
cion de la tecnologia bajo licencia) suelen dar lugar a controversias y litigios.
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Ejemplo

El licenciatario realizard, todos los esfuerzos empresariales posibles para comercializar,
promocionar y vender el producto generador de regalias en el territorio acordado, y
velara por que el sublicenciatario haga lo propio.

No obstante, si después de un periodo de cuatro afios completos a partir de la fecha de
entrada en vigor el licenciatario no alcanzara un volumen efectivo de ventas de los pro-
ductos en el territorio acordado, y, consiguientemente, ninguna venta neta del producto,
el licenciatario deberé pagar al licenciante la suma de [cantidad] [moneda] por concepto
de pago global minimo. Dicho pago se efectuara anualmente, después de cada afio en el
que no se alcance un volumen efectivo de ventas, comenzando a partir del cuarto afio
improductivo. El pago se hard en los meses de enero siguiente y subsiguientes, durante
todo el periodo en que el licenciatario no comercialice el producto y hasta que termine el
presente acuerdo de conformidad con las disposiciones del Articulo XX.

Renuncia

Una cldusula de renuncia en un acuerdo de licencia significa que una parte
no pierde sus derechos por no ejercerlos. Por lo tanto, un licenciante que
tenga derecho a notificar la terminacion del acuerdo por incumplimiento del
pago de regalias podra, aun cuando deje pasar por alto o ignore la infrac-
cién, notificar la terminacion a raiz de otra violacion de la misma obligacion.
De hecho, la clausula de renuncia evita la aplicacion del concepto juridico
de preclusién, es decir, la tolerancia o descuido inicial no impide al licen-
ciante ejercer sus derechos con posterioridad.

Ejemplo

Ninguna renuncia de cualquiera de las dos partes en el presente acuerdo se considera-
rd una renuncia a reclamar cualquier otro incumplimiento subsiguiente o similar.

Fuerza mayor

Una clausula de fuerza mayor en un acuerdo de licencia aborda circunstan-
cias que escapan al control de una parte y le impiden cumplir sus obliga-
ciones. Conflictos armados, huelgas e incendios son algunas de las situa-
ciones previstas en esa cldusula, cuyo beneficio consiste en prorrogar el
plazo de cumplimiento de una obligacion hasta que los hechos que deter-
minan la fuerza mayor cesen o se eliminen.
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Practica anticompetitiva”

Al concertar un acuerdo de licencia es importante tener en cuenta que la
inclusion de ciertas practicas comerciales podrian dar lugar a que el acuer-
do se considerara ilegal, si dichas practicas fueran anticompetitivas de con-
formidad con las leyes nacionales del pais o los paises en cuestién. Las prac-
ticas que podrian considerarse ilegales segun las circunstancias particulares
del acuerdo incluyen las siguientes: obligar al licenciatario de aceptar cier-
tos productos y servicios ademas de la tecnologia patentada (ventas condi-
cionadas, vinculacién); prohibir al licenciatario que trate con determinadas
empresas; intentar fijar los precios de los productos que incorporan la tec-
nologfa bajo licencia; imponer restricciones territoriales, licencias reciprocas
y explotacién comun de patentes.”

Reglamentos oficiales

Al analizar la posible concertacion de un acuerdo de licencia con un socio
extranjero es importante averiguar si existen reglamentos oficiales que pue-
dan afectar al acuerdo. Por ejemplo, la mayoria de los paises requerira, por
lo menos, el registro® del acuerdo de licencia ante las autoridades perti-
nentes de ese pais, pero, es posible que también se exija un tramite de apro-
bacion para iniciar la actividad en cuestion en ese pais. En el propio pais del
licenciante pueden existir reglamentos que restrinjan o condicionen el tra-
tamiento de ciertas tecnologias por razones de seguridad o de otra indole.?®

23. Véase el reciente Reglamento de exencién por categorias de los acuerdos de transferencia de tecnologia, de la
Comunidad Europea (TTBER), « Reglamento (CE) n® 772/2004 de la Comision, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicacion
del apartado 3 del articulo 81 del Tratado a determinadas categorias de acuerdos de transferencia de tecnologfa », y Kathleen
R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", en http:/iwww.autm.net/pubs/journal/95/ATL95. html.

24, Para mas informacion sobre patentes en comn véase Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and their
Effect on Competition, en

http:/iwww.jur lu.sefinternet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall pdf
25. Véase David J. Dykeman y Daniel W. Kopko, "Patent License Recordation in the United States and Foreign
Countries" en http:/www.palmerdodge.com/pdfipatentlicense.pdf.

26. Por ejemplo, véase la Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control)
Order 2003, de la Export Control Act 2002 (Ley de Control de Exportaciones de 2002) del Reino Unido.
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Ejemplo 1

Si el licenciatario toma conocimiento de que el presente acuerdo estd sujeto a algin
requisito de informacion o aprobacion exigido por las autoridades de [pais], notificara
de ello al licenciante. El licenciatario se encargara de presentar toda la documentacion
necesaria y sufragara todos los gastos, incluidas las tasas, multas y demas gastos
corrientes relativos a ese requisito de informacion y aprobacion.

Ejemplo 2

El licenciatario cumplird todas las leyes pertinentes de [pais], asi como las leyes extran-
jeras que regulan la transferencia de productos bajo licencia y de datos técnicos a pai-
ses extranjeros, incluidos, sin reserva alguna, el Reglamento del Trafico Internacional de
Armas (ITAR) y el Reglamento de Administracion de las Exportaciones. Ninguna de las
partes declara que no se exigira una licencia de exportacion ni que, en caso de reque-
rirse, sera emitida.

Controversias

Al negociar el acuerdo de licencia las partes deben tener presente que pue-
den surgir controversias y, al respecto, deben prever los medios para resol-
verlas. La flexibilidad del acuerdo para introducir enmiendas deberia pro-
porcionar el primer recurso para una resolucion. Si ello no bastara, se debe-
ré contar con otros mecanismos. En la elaboracion de las clausulas relativas
a la resolucién de controversias, las partes pueden prever varias opciones.
Tradicionalmente, las partes acuerdan resolver las controversias a través de
un procedimiento contencioso en el tribunal jurisdiccional competente. Sin
embargo, cada vez es mas comun que las partes opten por procedimientos
alternativos de resolucion de controversias (ADR), entre ellos el arbitraje y la
mediacion, o la mediacion seguida por el arbitraje. El Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI ha elaborado clausulas modelo que facilitan la pre-
sentacion de controversias a arbitraje o mediacién, o a una combinacién de
ambas (http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.htmi).

Los procedimientos ADR ofrecen varias ventajas:

e Un procedimiento unico. A través de los procedimientos ADR las
partes pueden acordar resolver en un Unico procedimiento una
controversia sobre derechos de propiedad intelectual protegidos en
diversos paises; asi podrian evitar tanto los gastos y la complejidad
de un litigio en diferentes jurisdicciones como el riesgo de obtener
resultados incoherentes.
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e Autonomia de la partes. Dado que son mecanismos privados, los
procedimientos ADR brindan a las partes la oportunidad de ejercer
un mayor control sobre la manera de resolver las controversias que
los procedimientos contenciosos entablados en los tribunales. Por
ejemplo, las partes pueden decidir la legislacion que se aplicara, el
lugar y el idioma del procedimiento, y también las normas proce-
sales. Ademas, las mismas partes pueden nombrar a los responsa-
bles mas indicados para adoptar las decisiones concernientes a sus
controversias, lo que sera particularmente pertinente en los casos
de controversias sobre temas juridicos, técnicos o comerciales com-
plejos.

e Neutralidad. Los procedimientos ADR pueden ser neutrales en lo
que atafe a la legislacion, el idiomay la cultura institucional de las
partes, y por lo tanto evitardn que alguna de las partes obtenga
ventajas en un procedimiento contencioso en tribunales locales
donde la familiaridad con la legislacion vigente y con los procedi-
mientos locales pueden suponer importantes ventajas estratégicas.

e Confidencialidad. Los procedimientos ADR son privados. Por consi-
guiente, las partes pueden acordar mantener la confidencialidad de
los procedimientos y los resultados. Esto les permite centrarse en
las cuestiones fundamentales de la controversia sin preocuparse
por su repercusion publica, y puede ser de particular importancia
cuando estén en juego la reputacion y los secretos comerciales de
las partes.

e Finalidad y caracter ejecutorio de los laudos arbitrales. A diferencia
de las decisiones judiciales, que suelen ser objeto de apelacion en
una o mas instancias procesales, los laudos arbitrales generalmen-
te son inapelables. Ademads, la Convencion de las Naciones Unidas
sobre el reconocimiento y ejecucién de las sentencias arbitrales
extranjeras de 1958 (la "Convencion de Nueva York") facilita enor-
memente el reconocimiento y la aplicacién de los laudos arbitrales
en los mas de 130 Estados signatarios.

Por supuesto, en ciertas circunstancias el procedimiento contencioso puede
ser preferible al ADR. Por ejemplo, el caracter consensual de los procedi-
mientos ADR los hace menos apropiados cuando una de las partes no tiene
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ninguna intencién de cooperar, lo que puede suceder en el contexto de una
controversia por infraccion extra contractual. Ademas, serd preferible una
sentencia judicial si, con el propésito de reafirmar sus derechos, una de las
partes procura sentar un precedente juridico publico en vez de un laudo,
por cuanto este Ultimo se limita a la relacién entre las partes. De todas
maneras, es importante que las eventuales partes en una controversia, asf
como sus asesores, conozcan las opciones de solucion disponibles y puedan
optar por el procedimiento que mejor se ajuste a sus necesidades.

Ejemplo 1: Mediacion

Toda disputa, controversia o reclamacion dimanante o surgida del presente contrato o
relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin
reservas, las relativas a su formulacion, vigencia, caracter vinculante, interpretacion,
aplicacion, incumplimiento o terminacion, asi como también las reclamaciones no con-
tractuales, se someteran a mediacion de conformidad con el Reglamento de Mediacion
de la OMPI. El lugar designado para la mediacion sera [especifiquese el lugar]. El idio-
ma que se utilizard en la mediacion sera [especifiquese el idioma].

Ejemplo 2: Arbitraje

Toda disputa, controversia o reclamacion dimanante o surgida del presente contrato o
relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin
reservas, las relativas a su formulacion, vigencia, caracter vinculante, interpretacion,
aplicacion, incumplimiento o terminacion, asi como también las reclamaciones no con-
tractuales, se someteran a arbitraje y se resolveran en Ultima instancia por esa via, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal de arbitraje estara
integrado por [tres arbitros] [un Unico &rbitro]. El lugar designado para el arbitraje sera
[especifiquese el lugar]. El idioma que se utilizara en los procedimientos de arbitraje
serd [especifiquese el idiomal. La disputa, controversia o reclamacion se resolvera con
arreglo a la legislacion de [especifiquese la jurisdiccion].

Ejemplo 3: Arbitraje acelerado

Toda disputa, controversia o reclamacion dimanante o surgida del presente contrato o
relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin
reservas, las relativas a su formulacion, vigencia, caracter vinculante, interpretacion,
aplicacion, incumplimiento o terminacién, asi como también las reclamaciones no con-
tractuales, se someteran a arbitraje y se resolveran en dltima instancia por esa via, de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El lugar designado
para el arbitraje sera [especifiquese el lugar]. El idioma que se utilizara en los procedi-
mientos de arbitraje serd [especifiquese el idioma]. La disputa, controversia o reclama-
cion se resolvera con arreglo a la legislacion de [especifiquese la jurisdiccion].



4. ASPECTOS GENERALES DE UN ACUERDO DE LICENCIA 77

Ejemplo 4: Mediacion y ulterior arbitraje si no se llega a una solucién.

Toda disputa, controversia o reclamacion dimanante o surgida del presente contrato o
relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin
reservas, las relativas a su formulacion, vigencia, caracter vinculante, interpretacion,
aplicacién, incumplimiento o terminacién, asi como también las reclamaciones no con-
tractuales, se someteran a mediacion de conformidad con el Reglamento de Mediacion
de la OMPI. El lugar designado para la mediacion serd [especifiquese el lugar]. El idio-
ma que se utilizara en la mediacion sera [especifiquese el idiomal].

Si la disputa, controversia o reclamacion no se resuelve a través de la mediacion den-
tro de los [60][90] dias del inicio de la mediacion, se la sometera a arbitraje, después
de que cualquiera de las partes lo solicite mediante la presentacion de una solicitud de
arbitraje y, finalmente, se resolvera por esa via de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la OMPI. Por otra parte, si antes de la expiracion del periodo de [60][90]
dias alguna de las partes no logra participar o continuar participando en el proceso de
mediacion, la disputa, controversia o reclamacion se sometera a arbitraje, después de
que la otra parte lo solicite mediante la presentacién de una solicitud de arbitraje, y
finalmente se resolvera por esa via de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de
la OMPI. El tribunal de arbitraje estara integrado por [tres arbitros] [un Unico &rbitro].
El lugar designado para el arbitraje sera [especifiquese el lugar]. El idioma que se utili-
zara en los procedimientos de arbitraje sera [especifiquese el idioma]. La disputa, con-
troversia o reclamacién sometida a arbitraje se resolvera con arreglo a la legislacion de
[especificar jurisdiccion].

Aplicacion del Acuerdo

Como se ha destacado en el presente Manual, una licencia implica una rela-
cién continua, durante un periodo de tiempo especificado, entre dos partes
que trabajan para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso. A fin de
asegurar que la relacién redunde en provecho de las partes es importante
que ambas cumplan sus respectivas obligaciones dimanantes del acuerdo.
Por ejemplo, el licenciante podria estar obligado a proporcionar asistencia
técnica al licenciatario, ya sea en ocasiones aisladas o continuamente.
Ademas, el licenciante debera ocuparse de mantener sus derechos de pro-
piedad intelectual para que no caduquen o queden en suspenso y, asimis-
mo, si se han transferido los derechos de marca, se asegurara de preservar
la calidad de la marca. La calidad de la marca supone el uso adecuado de la
misma en consonancia con las directrices de uso establecidas por el licen-
ciante, que garantizan que el producto se ajusta a las especificaciones téc-
nicas propias de la tecnologia bajo licencia. Ademas, conforme a las condi-
ciones acordadas, el licenciante deberad atender a una gran variedad de
cuestiones relativas a la ejecucion del acuerdo. Esas cuestiones incluyen el
mantenimiento de una contabilidad detallada de las regalias recibidas, la
auditoria de las cuentas del licenciatario, el ulterior desarrollo de la tecnolo-
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gia, el cumplimiento del procedimiento acordado para los perfeccionamien-
tos, la defensa del licenciatario contra demandas judiciales por parte de ter-
ceros, y la presentacion de demandas judiciales contra terceros en repre-
sentacion del licenciatario.

Asimismo, en relacion con la obligacién principal relativa a los pagos de las
regalias, el licenciatario deberd aplicar estrictos procedimientos contables,
establecer un mecanismo de presentacion de informes periédicos y permitir
la auditoria de sus cuentas. También estara obligado a observar los procedi-
mientos acordados con respecto a los perfeccionamientos, tomar las medi-
das convenidas en el caso de infracciones y, si se ha concedido una licencia
de marca, mantener la calidad de dicha marca. Ademas, si los productos se
fabrican bajo patentes con licencia, el acuerdo probablemente estipulara
gue ello se mencione debidamente en los productos, o que el licenciante
pueda controlar y aprobar la manera en que el licenciatario indica que los
productos se fabrican con la patente del licenciante.”

Ejemplo

De conformidad con las leyes vigentes relativas a la mencion de patentes, el licenciata-
rio indicara en todos los productos fabricados, usados o vendidos bajo licencia en vir-
tud del presente acuerdo, 0 en sus envases, la utilizacion de las patentes pertinentes.

Es importante que en el acuerdo se especifiquen con claridad y suficiente
detalle todas estas obligaciones y los posibles métodos de aplicacion. Esto
supone, tanto para el licenciante como para el licenciatario, costos adicio-
nales en términos de tiempo y recursos humanos. No obstante, son medi-
das indispensables para el mantenimiento, la aplicaciéon sin contratiempos y
la sostenibilidad del acuerdo.

Expiracion del plazo y terminacion

Los acuerdos de licencia pueden concluir de dos maneras. La primera es
cuando el plazo o periodo del acuerdo expira al producirse un aconteci-
miento previsto. Por ejemplo, se fija como plazo un periodo de diez afios, o

27. Se debe tener en cuenta que, si el producto final resulta de mala calidad, el hecho de haber mencionado en el
producto la utilizacién de determinada patente bajo licencia puede ser perjudicial para el titular de esa patente. Sin
embargo, si el producto es un éxito y con posterioridad se infringe su patente, dicha mencion implicarfa que el infractor
estaba advertido y, por consiguiente, los dafios causados al licenciante podrian, en algunas jurisdicciones, considerarse
danos punitivos.
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hasta el vencimiento o terminaciéon de la Gltima de las patentes bajo licen-
cia.?® Cuando ocurre alguno de estos acontecimientos el acuerdo concluye
automaticamente.

La segunda es cuando una de las partes denuncia el acuerdo antes de que
expire el plazo. Los acontecimientos que pueden otorgar a una de las par-
tes el derecho a denunciar el acuerdo generalmente se especifican en deta-
lle y suelen referirse a la imposibilidad de realizar determinadas actividades
y al incumplimiento de alguna disposiciéon del acuerdo. Los ejemplos inclu-
yen situaciones de incumplimiento de pagos a la fecha de sus vencimientos,
quiebra o insolvencia. Si bien el acuerdo puede terminarse automaticamen-
te en cualquiera de estos casos, es conveniente cursar una notificaciéon pre-
via y darlo por terminado sélo si la otra parte no rectifica el incumplimiento
dentro de un plazo especificado.

Es importante tener en cuenta los derechos y las obligaciones de las partes
después de la expiracion del plazo o la terminacion del acuerdo. Por ejem-
plo, cuando se hayan transferido conocimientos técnicos o informacion
confidencial por escrito y el licenciante denuncie el acuerdo, se debera
determinar si es necesario pedir al licenciatario que deje de utilizar y devuel-
va la informacién sobre los conocimientos técnicos y la informacion confi-
dencial. En caso afirmativo, se debera especificar el modo de hacerlo. Un
acuerdo puede estipular que, tras su vencimiento, el licenciatario puede
continuar utilizando los conocimiento técnicos o la informacion confiden-
cial, o sea que a partir de ese momento el licenciatario dispondria de una
licencia totalmente pagada. Se ha de considerar la posibilidad de que las
sublicencias u otros derechos otorgados a terceros pudieran continuar
vigentes tras la terminacién del acuerdo. Ademas, es importante especificar
las clausulas que mantendran su vigencia aun después de la terminacion del
acuerdo. Tales clausulas podrian incluir el mantenimiento de la confidencia-
lidad, la continuacién de los derechos para utilizar los perfeccionamientos
de la otra parte, el acceso a los registros, la solucién de controversias y las
obligaciones concernientes a la responsabilidad por los productos y a las
indemnizaciones. Es posible prever que las cldusulas cuya vigencia se vaya a
prorrogar después de la terminacién del acuerdo mantengan esa vigencia
s6lo por un tiempo determinado.

28. Para més informacion véase Charles A. Weiss y Kenneth R. Corsello, "How to Get Royalties After a Patent Has
Expired”, en www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties. pdf.
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Ejemplo

1.

A menos que el presente acuerdo se termine anticipadamente con arreglo a las
disposiciones que se mencionan a continuacion, el mismo tendra validez hasta el
vencimiento de la Gltima patente bajo licencia; a partir de ese momento el licen-
ciatario tendra derecho a seguir utilizando toda la informacién confidencial rela-
cionada con los conocimientos técnicos pertenecientes al licenciante, y se consi-
deraran completamente pagados sus derechos a desarrollar, fabricar, hacer fabri-
car, promover y vender cualquier producto dentro y fuera del territorio, sin pagar
al licenciante ninguna compensacion adicional.

El licenciatario puede denunciar el presente acuerdo en cualquier momento
mediante una notificacion por escrito al licenciante si, a juicio del licenciatario, la
patente bajo licencia en el territorio no se puede aplicar, ya sea por motivos téc-
nicos, normativos, cientificos, politicos o econémicos, incluidas, entre otras cau-
sas, guerra, revolucion, agitacion social, desastre natural u otra circunstancia
similar.

El licenciante puede denunciar el presente acuerdo siempre que existan motivos
suficientes para suponer la falta de diligencia del licenciatario en lo que respec-
ta al desarrollo, la fabricacion o la venta del producto.

Si el licenciatario fuera objeto de una declaracion de quiebra o del inicio de un
procedimiento de quiebra o procedimientos similares, o estuviera por ser someti-
do a administracion judicial o a cualquier otra medida judicial nacional equiva-
lente, 0 a control judicial destinado a evitar la quiebra o administrar las empre-
sas que han entrado en cesacion de pagos o han perdido su capacidad de crédi-
to, excepto, sin embargo, los casos de quiebra anulados, suprimidos o respecto
de los cuales se haya constituido una fianza dentro de los sesenta (60) dias, por
una suma equivalente al menos a una vez y media (1%) la suma reclamada,
entonces todos los derechos otorgados al licenciatario en virtud del presente
acuerdo volveran incondicional e inmediatamente al licenciante y, si procede,
todas las demoras y condiciones previstas en el presente acuerdo caducaran y
todas las obligaciones financieras del licenciatario se consideraran vencidas y
seran inmediatamente pagaderas con intereses a partir de la fecha en que se pro-
dujo la quiebra o se inici6 un procedimiento similar.

En caso de terminacion con arreglo a las secciones 2, 3y 4, todos los derechos
otorgados al licenciatario en virtud del presente acuerdo volveran al licenciante,
y el licenciatario devolverd al licenciante, tan pronto como sea posible, toda la
informacion confidencial escrita propiedad del licenciante, con excepcion, Unica-
mente, de una copia que podra conservar en sus archivos legales para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del presente documento. A par-
tir de la fecha de terminacion, ninguna de las partes tendra obligacion o respon-
sabilidad alguna con respecto a la otra de conformidad con el presente acuerdo.
Sin embargo, la terminacién no eximira a ninguna de las partes de ninguna obli-
gacion o responsabilidad contraida antes de la fecha de dicha terminacion.
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OBSERVACIONES FINALES

Se han examinado numerosos temas. Sin embargo, no es necesario que
todos ellos se incluyan en todos los acuerdos de licencia.” En gran medida,
esto dependerd de las circunstancias particulares de cada caso. Lo que es
apropiado en cada caso individual dependera de las necesidades, expectati-
vas y circunstancias especiales de la alianza de que se trate. Factores tales
como la importancia y el estado de desarrollo de la tecnologia, el tipo y el
nivel de proteccion, los riesgos potenciales, la magnitud de la inversion, los
objetivos estratégicos de las partes, etc., seguramente desempefaran un
papel en la formulacion del acuerdo. La concesién de una licencia abarca
muchos campos que incluyen los conocimientos especializados en la esfera
técnica en cuestion, y aspectos juridicos (especialmente derechos de pro-
piedad intelectual) y financieros. La concertacion de un acuerdo es sélo la
primera etapa. El trabajo arduo vy, cabe esperar, la parte gratificante de su
aplicacién, apenas habran comenzado.*

29. Si bien el tema central del presente Manual es la concesion de licencias, es preciso tener en cuenta que la mayo-
ria de los demés temas abordados anteriormente se plantean también en muchos otros acuerdos de transferencia de
tecnologfa.

30. Desafortunadamente, los acuerdos no siempre son satisfactorios y pueden fracasar por diversos motivos. Para
mas informacién acerca de cémo evitar dicho fracaso véase Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls"en
http://131.238.53.103/pltlalip/1stalip/cle99lic-levy.html; SCP Technology and Growth, "Licensing Pitfalls - When
Agreements Fail", http://scp.com.aulpublications/licensing/pitfalls.html; y Todd Dickinson, "How to Avoid Licensing
Dangers" en www.managingip.com, noviembre de 2001, pagina 58.
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5. DIRECTRICES Y CONSEJOS PRACTICOS DE NEGOCIACION

Usted no alcanzara el acuerdo que merece, sino el acuerdo
que sea capaz de negociar.

La negociacion de un acuerdo de licencia de tecnologia es el arte de
alcanzar un acuerdo mediante el cual el licenciante concede, y el licen-
ciatario adquiere, el derecho de utilizar la tecnologia del licenciante en los
términos y condiciones que se determinen. El objetivo consiste en sentar
las bases de una futura relacion mutuamente satisfactoria y, en ultima ins-
tancia, provechosa. Esto supone un resultado "mutuamente beneficio-
so", en vez de un resultado "unilateralmente beneficioso" (que de hecho
serd un resultado "mutuamente desfavorable"). Para alcanzar ese resul-
tado "mutuamente beneficioso", tanto el potencial licenciante como el
futuro licenciatario deben ser conscientes de que cada parte posee algo
valioso que aportara a la relacién. La identificacion de ese valor y la com-
prension de las necesidades y expectativas de ambas partes al concertar
este tipo de acuerdos es esencial para una negociacion fructifera.'

EL PROCESO DE NEGOCIACION DE UN ACUERDO DE
LICENCIA

El proceso de negociacion abarca cuatro fases diferentes, a saber: prepa-
racion, discusion, propuesta y negociacion.

La fase de preparacion

Esta es probablemente la fase méas importante, por cuanto es casi impo-
sible recuperarse de una preparacion inadecuada o superar sus conse-
cuencias. La preparacion incluye todos los aspectos examinados hasta
aqui en el presente Manual. Es decir que, en esta fase, el licenciante y el
licenciatario habran determinado que por un motivo u otro, un acuerdo
de licencia responde a sus respectivos objetivos comerciales. Ademas, se
habran identificado reciprocamente como posibles socios que disponen
del potencial para complementar, fortalecer y satisfacer sus respectivas
aspiraciones comerciales.

31 Véase también, Alec y Munro, "Disciplined Negotiation: Worldwide", Les Nouvelles, diciembre de 1997; y
Fisher y Ury, "Getting To Yes", Penguin, 1991.
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B E—

Ha llegado el momento en que los potenciales licenciante y licenciatario
se preparen para la proxima reunién oficial entre las partes. Toda la infor-
macion obtenida hasta este momento durante la prolongada fase de pre-
paracién cobrard ahora mayor pertinencia. Para esclarecer y centrar las
discusiones podria ser conveniente tener en cuenta lo siguiente:

e Después de haber efectuado un andlisis preliminar de los objeti-
vos comerciales y de haber decidido que un acuerdo de licencia
facilitaria el logro de esos objetivos, se deben identificar clara-
mente las metas que se perseguiran en las discusiones o las que
se podrian considerar como un resultado fructifero. En otras
palabras, cudl es el objetivo y como se lo podria alcanzar.

e Del mismo modo, se debe determinar el objetivo que la otra
parte desea alcanzar en la discusion, y en qué medida ese obje-
tivo difiere o se superpone con el propio.

e Preferentemente, el negociador principal sera alguien que com-
prenda la estrategia empresarial general. Lo ideal seria que esa
persona contara con la asistencia de un equipo compuesto por
expertos en materia de finanzas, derecho y tecnologia. Sus res-
pectivas funciones y responsabilidades se deben aclarar, y cada
miembro del equipo debe comprender el objetivo general, el
panorama global, de modo que no se plantee ninguna contra-
diccion repentina ni que un miembro contraiga un compromiso
sin el acuerdo de los demas.

e Es conveniente preparar un resumen de las cuestiones comercia-
les clave que se abordaran en el acuerdo de licencia, y de la posi-
cion de la parte con respecto a cada una de esas cuestiones. Ese
documento se denomina "bases de entendimiento de un acuer-
do" o, a veces, "hoja condiciones”, o "bases propuestas de un
acuerdo". Es importante establecer el objetivo maximo (o el
mejor) y el objetivo minimo (o el peor) con respecto a cada una
de las cuestiones. Una de las ventajas de las bases de entendi-
miento de un acuerdo es que de hecho se pueden presentar para
iniciar o hacer progresar las negociaciones. Las cuestiones se pue-
den negociar mas facil y rdpidamente a partir de las bases de
entendimiento de un acuerdo, que serd un documento de apro-
ximadamente dos a cinco paginas, considerablemente mas breve
que un proyecto de acuerdo de licencia, que podria ser mucho
mas extenso. En el Anexo Il A se presenta un esbozo de bases de
entendimiento para un acuerdo.
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La distincion entre las fases de discusion, propuesta y negociacion es
generalmente obvia, aunque puede ocurrir que las partes actden con tal
rapidez a través de esas fases que la distincion pierda claridad. Aun asi, es
importante tener conciencia, en todo momento, de la fase en que se halla
la negociacién.

La fase de discusion

Por lo general, en esta fase, el licenciante promociona las ventajas y opor-
tunidades que ofrece su tecnologia, y el potencial licenciatario examina la
documentacién y la informacion con arreglo a un acuerdo de confiden-
cialidad. Ademas, el licenciatario puede manifestar su opinion acerca del
valor que la licencia tiene para su empresa, asi como los motivos que des-
piertan su interés. Esta conversacion se mantiene en un plano general.

Las fases de propuesta y negociacion

Durante la fase en que se presenta la propuesta las partes analizan la
posible relacion y las principales condiciones comerciales. "¢Por qué
deberiamos concederle a usted una licencia mundial exclusiva?" Esta fase
brinda la oportunidad de plantear preguntas clave, verificar presunciones,
establecer objetivos estratégicos e identificar los limites. En cambio, en la
fase de negociacion, el planteamiento podria ser: "si le concedemos a
usted una licencia mundial exclusiva, entonces tendré usted que duplicar
la suma pagadera a la firma del acuerdo", a lo que el licenciatario podria
responder "si duplicamos el pago inicial, la mitad de esa suma se debera
acreditar al pago de las futuras regalias sobre nuestras ventas de produc-
tos bajo licencia”. A partir de ese momento entran en juego las "pautas
de oro de la negociacion", y en este caso la pauta es: "si... entonces...",
conocida también como la pauta "nunca dar sin recibir". El negociador
inexperto dard facilmente su acuerdo a una propuesta; a continuacion
hard una propuesta separada, y se sorprenderad cuando se la rechacen.
Todo negociador tiene la capacidad y la oportunidad de examinar y rela-
cionar las cuestiones y, de ese modo, alcanzar un mejor resultado (al
menos en estas cuestiones). Otra pauta que se desprende de este inter-
cambio concierne a las oportunidades que se pueden crear mediante la
generacion de variantes, o sea la creacion de diferentes opciones. Para
resolver un problema o llegar a un acuerdo mutuamente aceptable es
posible encontrar una amplia gama de diversas soluciones. Las principa-
les condiciones de un acuerdo, que incluyen, por ejemplo, exclusividad de
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la licencia, territorios geograficos, alcance de la licencia, suma de los
pagos, plazos y regalias, son elementos variables; con un poco de imagi-
nacion se pueden crear variantes adicionales que, manejadas con creati-
vidad, conduzcan a un resultado que las partes puedan considerar como
un acuerdo satisfactorio para sus respectivos objetivos comerciales, o sea
un acuerdo "mutuamente beneficioso".

PAUTAS DE ORO DE LA NEGOCIACION

Estas pautas son principios destinados a proporcionar al negociador un
marco practico para abordar una negociacion. No son reglas cuya trans-
gresion suponga el final de la negociacién. Antes bien, la no observancia
o aplicacién de una pauta servird para alertar al negociador acerca de la
necesidad de entender la situacion que se plantea vy, tal vez, de adoptar
medidas adicionales o diferentes.

Ya se ha mencionado la pauta de generacion de variantes y la pauta "si...
entonces...". A continuacion se describen otras pautas de oro:

Proponerse alcanzar un resultado "mutuamente beneficioso". Esto es
absolutamente fundamental. Los acuerdos de licencia implican siempre
relaciones técnicas, comerciales y personales a largo plazo y, consiguien-
temente, para que el arreglo sea fructifero, todas las partes deben estar
satisfechas con el acuerdo alcanzado. Una parte insatisfecha podré llegar
a situaciones extremas para modificar lo que percibe como una injusticia,
y cuando esto ocurre, las penurias para una o ambas partes muy proba-
blemente superaran con creces todos los beneficios anteriores. Después
de todo, ningun acuerdo es imprescindible y, en ciertos casos, el resulta-
do "mutuamente beneficioso" para las partes podria consistir en no lle-
gar a un acuerdo.

Establecer el objetivo maximo (o el mejor) y el objetivo minimo (o el peor)
con respecto a cada una de las cuestiones. Esto forma parte de la prepa-
racion para la negociacion y, en ese contexto, se deben identificar las
cuestiones principales, establecer sus prioridades, y prever las cuestiones
gue probablemente serdn importantes para la otra parte. Esto no signifi-
ca que si en la negociaciéon no se alcanza alguno de los objetivos minimos
el negociador deba interrumpir automaticamente las negociaciones. Mas
bien, la observancia de una pauta, no una regla, exige que el negociador
reconozca cuando existen buenas razones para acordar un objetivo infe-
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rior al minimo fijado. Podria ocurrir que cierta informacién reciente obli-
gara a cambiar el objetivo minimo establecido antes de la reunién. O que
en la negociacién de otra cuestion el negociador hubiera obtenido un
resultado mejor que el maximo previsto, y que el balance general permi-
tiera aceptar para esta cuestion un resultado inferior al minimo. O bien,
esta cuestion no es tan importante para el negociador y/o se puede acep-
tar un resultado bajo porque es la Ultima cuestion en discusion y su acep-
tacion permitird concertar el acuerdo global.

Establecer objetivos ambiciosos pero proteger la credibilidad. Esto se rela-
ciona con la pauta anterior y refleja que es posible aceptar un objetivo
mas bajo, pero que lo contrario (elevar el objetivo) es generalmente impo-
sible. Por ejemplo, si el precio oficial de un Mercedes Benz nuevo es de
US$ 50.000, y un cliente ofrece US$ 35.000, apenas pasard un momen-
to para que el vendedor comience a atender al préximo cliente. Estd muy
bien fijar objetivos ambiciosos, pero sin llegar al extremo de que la ofer-
ta no sea realista y, de hecho, perjudique e incluso destruya la credibilidad
del cliente. Antes bien, el cliente podria aceptar pagar US$ 45.000, y
luego negociar el primer afo de servicios gratis, la extension de la garan-
tia en un afio, un mejor equipo de radio/CD, la instalacion de una barra
de remolque, etc. En otras palabras, generar variantes para obtener una
mejor transaccion.

Variantes comerciales econémicas para usted pero valiosas para la otra
parte. Este es el mejor resultado. El informe del técnico independiente
sobre el Mercedes de segunda mano que se desea adquirir revela que tal
vez sean necesarias reparaciones por valor de hasta US$ 10.000. El clien-
te podria supeditar la compra a la realizacién de las reparaciones, y por su
parte el taller podria convenir en hacerlas porque sus mecanicos tuvieran
poco trabajo en ese momento y los pocos recambios necesarios se con-
seguirian a precios mayoristas. Esta es la mejor de todas las variantes, por-
que es valiosa para una parte y econémica para la otra.

Por ultimo, nada es inamovible. Todo es negociable.

A fin de ilustrar mas en detalle los principios ya mencionados, en el Anexo
Il se incluye un cuestionario relativo a algunos principios de negociacion
que todos aplicamos frecuentemente, ya sea con colegas, familiares o
comerciantes locales. Muchas personas pueden ser habiles negociadores
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intuitivos con afos de experiencia en situaciones cotidianas. En el Anexo
IV se proporcionan consejos practicos de negociacion que facilitaran la
utilizacion de esas aptitudes en una situacion real de negociacién de
licencia. Esos consejos son breves, explicitos y dignos de estudio, y ayu-
darén a las partes que negocian un acuerdo de licencia a comprender la
importancia y la fuerza de la negociacion y a materializar la transaccion
que merecen.
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ANEXOS
|  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL®

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invencio-
nes, obras literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e imagenes
utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos cate-
gorias: la propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones,
las marcas, los disefios industriales y las indicaciones geograficas, y el
derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poe-
mas y obras de teatro, peliculas, obras musicales, obras artisticas, tales
como dibujos, pinturas, fotografias y esculturas, y disefios arquitecténi-
cos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de
los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecu-
ciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de
radiodifusion respecto de sus programas de radio y television.

Si bien las leyes de propiedad intelectual de la mayoria de los paises avan-
zan hacia una mayor armonizacion, el caracter de esas leyes sigue siendo
nacional o regional (cuando un grupo de paises acuerdan una ley regio-
nal de propiedad intelectual), y su vigencia se limita al territorio del pais o
la region, segun sea el caso. Por consiguiente, un derecho de propiedad
intelectual obtenido en una jurisdiccion sélo es vélido en esa jurisdiccion.

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invencion, ya sea un
producto o un procedimiento, que debe ser susceptible de aplicacion indus-
trial (Util), nueva (original) e implicar una "actividad inventiva" (no ser de
caracter obvio). Una patente proporciona al titular de la patente proteccién
para su invencion. La proteccion se concede por un periodo limitado que
suele ser de 20 afos a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

32. Tomado de "Qué es la Propiedad Intelectual?" Publicacion de la OMPI N° 450 (S) ISBN 92-805-1157-0, excep-
to la seccion sobre Secretos Comerciales, que ha sido extraida de " Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and
Medium-Sized Exporters" publicada por el Centro de Comercio Internacional y la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, Ginebra, 2004. Remitase también a www.wipo.int/sme y, en particular, a las publicaciones "Making a Mark:
An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises”, Publicacion de la OMPI N° 900; "Looking
Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises”, Publicacion de la OMPI N°. 498;
"Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium- sized Enterprises”, Publicacion de la OMPI
N°. 918; "Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises”, Publicacion de la
OMPIN°. 917.
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La proteccion de una patente significa que el titular de una patente tiene
el derecho exclusivo de impedir a otros la produccién, utilizacion, ofreci-
miento en venta, venta o importacién de su invencion. Por lo general, la
observancia de los derechos de patente se hace respetar en los tribunales
que, en la mayoria de los sistemas, tienen atribuciones para impedir las
infracciones a la patente. Por otra parte, un tribunal puede declarar nula
una patente si un tercero consigue ponerla en entredicho.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no
puede, utilizar la invencion patentada durante el periodo en el que la
misma estd protegida. El titular de la patente puede dar su permiso, o
licencia, a terceros para que utilicen la invenciéon de conformidad con tér-
minos establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el
derecho de explotar la invencion a un tercero, que se convertird entonces
en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expire, expirara tam-
bién la proteccién y la invencion pasara a ser de dominio publico; es decir,
el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invencién, que pasa
a estar disponible para su explotacion comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes estan obligados, a cambio de la proteccion
mediante patente, a divulgar publicamente informacion sobre su inven-
cion, a fin de enriquecer el aservo total de conocimientos técnicos del
mundo. Este volumen creciente de conocimiento publico promueve una
mayor creatividad e innovacion en otras personas. Asi pues, las patentes
proporcionan no sélo proteccion para el titular, sino también informacion
e inspiraciéon valiosa para las futuras generaciones de investigadores e
inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solici-
tud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el titulo
de la invencion, asi como una indicacion sobre su dmbito técnico; debe
incluir los antecedentes y una descripcion de la invencién, en un lengua-
je claroy con los detalles suficientes para que una persona con un cono-
cimiento medio del dmbito en cuestién pueda utilizar o reproducir la
invencién. Estas descripciones suelen ir acompafadas por material grafi-
co, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir mas
adecuadamente la invencion. La solicitud contiene asimismo varias "rei-
vindicaciones", es decir, informaciéon que determina el alcance de la pro-
teccion que concede la patente.
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Marcas

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios
han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa deter-
minada. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un
producto o servicio que, por su caracter y calidad, indicados por su marca
Unica, satisface sus necesidades.

Una marca ofrece proteccion al titular de la marca, garantizandole el
derecho exclusivo de utilizarla para identificar bienes o servicios, o de
autorizar a un tercero para que la utilice a cambio de un pago. El perio-
do de proteccién varia, pero una marca puede renovarse indefinidamen-
te, mas alla del plazo limite, mediante el pago de las tasas correspon-
dientes. Generalmente, la proteccién de las marcas incumbe a los tribu-
nales, que en la mayoria de los sistemas tienen atribuciones para impedir
las infracciones de marcas.

Las marcas pueden consistir en una palabra, una letra o un nimero, o en
una combinacién de palabras, letras y nimeros. También pueden incluir
dibujos, simbolos, atributos tridimensionales, por ejemplo, la forma vy el
embalaje de los productos, o bien sefales audibles como la musica o los
sonidos vocales, y las fragancias y colores utilizados como caracteristicas
distintivas. Ademas de las marcas que identifican el origen comercial de
bienes y servicios, existen algunas otras categorias de marcas. Las marcas
colectivas son propiedad de una asociacion cuyos miembros las utilizan
para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos
por la asociacion. A modo de ejemplo se pueden mencionar las asocia-
ciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas de certificacion
se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no
exclusivamente a los miembros de ninguna organizacién. Se pueden con-
ceder a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestion
satisfacen ciertas normas establecidas. El sistema de normas de calidad
internacionalmente aceptado "ISO 9000" es un ejemplo de certificacion
ampliamente reconocida.

Dibujos y modelos industriales
Los dibujos y modelos industriales representan el aspecto ornamental o

estético de un articulo. Pueden incluir caracteristicas tridimensionales,
como la forma o la superficie de un articulo, o bidimensionales, como los
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disefos, las lineas o el color. Los dibujos y modelos industriales se aplican
a una amplia variedad de productos industriales y artesanales que abar-
can desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros articu-
los de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehiculos y
estructuras arquitectdnicas; desde estampados textiles a bienes recreati-
vos. Para estar protegido por la mayoria de las legislaciones nacionales,
un disefo industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Esto signi-
fica que el caracter de un disefio industrial es esencialmente estético y la
legislacion no protege ninguno de los rasgos técnicos del articulo en cues-
tion.

Cuando se protege un disefio industrial, el titular, es decir la persona o
entidad que ha registrado el disefo, goza del derecho exclusivo contra la
copia no autorizada o la imitacion del disefio industrial por parte de ter-
Ceros.

Secretos comerciales

En términos generales, toda informacion comercial confidencial que otor-
gue a una empresa una ventaja competitiva puede considerarse un secre-
to comercial. El mismo puede estar relacionado con cuestiones técnicas,
por ejemplo la composicién o el disefio de un producto, un método de
fabricacion, o los conocimientos especializados necesarios para llevar a
cabo determinada operacién. Los elementos comiUnmente protegidos
como secretos comerciales incluyen procedimientos de fabricacion, resul-
tados de investigaciones de mercado, perfiles de consumidores, listas de
proveedores y clientes, listas de precios, informacion financiera, planes
empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de
comercializacion, planes y métodos de ventas, métodos de distribucién,
disefos, dibujos, planos arquitectonicos, planes de trabajo, mapas, etc.

Si bien las condiciones varian de un pais a otro, existen algunas normas
generales que definen lo que puede ser considerado secreto comercial. La
informacion generalmente conocida o facilmente comprobable no puede
protegerse como un secreto comercial. Incluso la informacién dificil de

33. Los conocimientos especializados pueden ser considerados, o no, un secreto comercial. Generalmente, aluden
a un grupo mas amplio de conocimientos y aptitudes de la empresa, que pasarfan a ser un secreto comercial si reunie-
ran las condiciones para ello.
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obtener puede perder su condicién de informacion protegida si el titular
no adopta las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad
o0 el secreto. La informaciéon debe tener valor comercial y por eso es un
secreto, y el poseedor de la informaciéon debe haber adoptado medidas
razonables para mantener la confidencial o el secreto (por ejemplo
mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgacién con todo aquel
gue tenga acceso a la informacion secreta. El mero hecho de llamar secre-
to comercial a una informaciéon no le otorgara esa condicion).

El titular de un secreto comercial puede evitar que otros lo adquieran,
divulguen o utilicen indebidamente. Sin embargo, la legislacién concer-
niente al secreto comercial no da derecho a impedir que las personas
adquieran o utilicen la informacién legitimamente, es decir, sin recurrir a
medios ilicitos ni violar acuerdos o leyes nacionales.

A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las
patentes, las marcas y los dibujos y modelos, el mantenimiento de un
secreto comercial es basicamente una forma de autoproteccion. La pro-
teccion del secreto comercial dura mientras la informacién se mantiene
confidencial. Una vez que la informacion se hace publica, acaba la pro-
teccion del secreto comercial.

Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los auto-
res, artistas y demas creadores la proteccién de sus creaciones literarias y
artisticas, generalmente llamadas "obras". El &mbito de derechos estre-
chamente relacionado con el derecho de autor es el de los "derechos
conexos", que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque a
veces mas limitados y de menor duracién. Los beneficiarios de los dere-
chos conexos son los artistas intérpretes o ejecutantes (por ejemplo los
actores y los musicos) en lo que respecta a sus interpretaciones o ejecu-
ciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de casetes
y discos compactos) en relacion con sus grabaciones; y los organismos de
radiodifusion respecto de sus programas de radio y de television. Las
obras amparadas por el derecho de autor incluyen, entre otras, novelas,
poemas, obras de teatro, obras de referencia, periédicos, programas
informaticos, bases de datos, peliculas, composiciones musicales, coreo-
grafias, pinturas, dibujos, fotografias, esculturas, obras arquitectdnicas,
anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.
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Los creadores de obras protegidas por el derecho de autor y sus herede-
ros y derechohabientes (por lo general denominados "titulares") gozan
de ciertos derechos basicos en virtud del derecho de autor. Detentan el
derecho exclusivo de utilizar, o autorizar a terceros a que utilicen, la obra
en condiciones convenidas de comun acuerdo. El titular o los titulares de
una obra pueden prohibir o autorizar: su reproduccién bajo distintas for-
mas, incluida la publicacion impresa y la grabacion sonora; su interpreta-
cién o ejecucion publica, asi como su comunicacién al publico; su radio-
difusion; su traduccién a otros idiomas; y su adaptacion, como en el caso
de una novela adaptada como guiéon cinematogréafico. En virtud de los
derechos conexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijacion
(grabacion) y de reproduccion. Muchos tipos de obras protegidas por
derecho de autor y derechos conexos requieren una gran distribucion,
comunicacion e inversion financiera para ser divulgadas con éxito (por
ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las peliculas); por
consiguiente, los creadores suelen ceder los derechos sobre sus obras a
empresas con mayor capacidad para desarrollarlas y comercializarlas, a
cambio de una compensaciéon en forma de pagos y/o regalias (compen-
sacion basada en un porcentaje de los ingresos generados por la obra).

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duracion,
estipulada en los tratados pertinentes de la OMPI, que comienza con la
creacion y fijacion de la obra y dura por lo menos 50 afos a contar desde
la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar
plazos de proteccién mas largos. Este plazo de proteccion permite que
tanto los creadores como sus herederos y derechohabientes se beneficien
econdmicamente de la obra durante un periodo de tiempo razonable. Los
derechos conexos tienen un plazo de proteccién mas corto, normalmen-
te 50 afos a contar desde su interpretacion o ejecucion, grabaciéon o
radiodifusion.

La proteccion mediante derecho de autor de los intérpretes o ejecutantes
también incluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindi-
car la autoria de una obra y de oponerse a modificaciones de la misma
gue puedan atentar contra la reputacion del creador.

La proteccion del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene
automaticamente sin necesidad de efectuar ningun registro ni otros tra-
mites. No obstante, en muchos paises existe un sistema nacional de regis-
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tro y deposito facultativo de obras; estos sistemas facilitan, por ejemplo,
las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la
creacion, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transfe-
rencias de derechos. Numerosos autores y artistas intérpretes o ejecutan-
tes no tienen la capacidad ni los medios para hacer respetar juridica y
administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos, espe-
cialmente teniendo en cuenta la utilizacidon mundial cada vez mayor de
los derechos literarios, musicales y de interpretacion o ejecucion. A raiz de
ello, la creacion y el fortalecimiento de organizaciones o "sociedades" de
gestion colectiva se estd convirtiendo en una tendencia necesaria y cada
vez mayor en muchos paises. Estas sociedades pueden proporcionar a sus
miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administra-
tiva y juridica de la organizacion, por ejemplo, recolectando, administran-
do y desembolsando las regalias obtenidas por la utilizacion, interpretacion
0 ejecucién nacional e internacional de las obras de sus miembros.
Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras y orga-
nismos de radiodifusion también se suelen administrar colectivamente.
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II'A BASES DE ENTENDIMIENTO DE UN ACUERDO

Las "bases de entendimiento de un acuerdo" (también llamadas "hoja de
condiciones" o "bases propuestas para un acuerdo") se consignan en un
documento en el que se resefa la intencion de las partes con respecto a las
condiciones y/o las cuestiones esenciales del acuerdo propuesto. Es conve-
niente que cada parte en la negociacion prepare unas bases de entendi-
miento de un acuerdo, que le servirdn para aclarar sus respectivas posicio-
nes, expectativas y necesidades. Por lo tanto, ese documento sera una base
excelente para la negociacion. Podria prepararse una version para uso inter-
no y una para poner a disposicion de la otra parte.

Si las partes no desean asumir un compromiso juridicamente vinculante a
través de las bases de entendimiento de un acuerdo, es importante que ello
se manifieste expresamente por escrito para evitar cualquier malentendido
en una fase ulterior. A fin de evitar limitaciones durante la negociacion, es
conveniente optar explicitamente por un documento no vinculante. En el
ejemplo que se proporciona, se declara taxativamente que el documento
no sera vinculante para las partes.

1. Partes
("Licenciante") ("Licenciatario")

2. Materia protegida, alcance y territorio
El derecho exclusivo, incluido el derecho de conceder sublicencias,
fabricar, utilizar y vender en América del Norte ("territorio"), conoci-
mientos técnicos, marcas y patentes ("producto") que pertenecen al
licenciante.

3. Obligaciones del licenciante

a)  proporcionar toda la tecnologia pertinente relativa al produc-
to, incluidos dibujos para la fabricacion de moldes para mol-
deo por inyeccion;

b)  proporcionar cotizacion para la fabricacién de todos los ins-
trumentos de produccion;

C)  proporcionar asistencia técnica al iniciarse la fabricacion del
producto y, si asi se le solicitara, continuar prestando esa asis-
tencia técnica hasta dos semanas mas;

d) mantener en vigor las patentes del licenciante en el territorio.
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4.  Obligaciones del licenciatario
a) adoptar todas las medidas necesarias para fabricar y comer-
cializar eficazmente el producto en el territorio (que incluye);
b)  utilizar apropiadamente las marcas del licenciante.

5. Perfeccionamientos
Cada parte mantendra informada a la otra de todo perfeccionamien-
to que efectte en relaciéon con el disefio y la fabricacion del produc-
to, y tendra derecho a utilizar los perfeccionamientos de la otra parte
con caracter no exclusivo y exento de regalias.

6.  Cuestiones financieras
a) Pagos
= a la firma, US$ 250.000;
= al iniciarse la produccién comercial, US$ 250.000;
= al concederse la patente en los Estados Unidos, US$ 250.000.

b) Regalias sobre todos los productos vendidos en cada ano

= para los primeros 2 millones de productos: 35 centavos por unidad
= para los siguientes 4 millones de productos: 25 centavos por unidad
= posteriormente: 15 centavos por unidad.

Las regalias se actualizaran cada dos afos conforme el indice de pre-
cios al consumidor.

n
~

Regalia anual minima

segundo afno: 1 millén de productos

= tercer ano: 5 millones de productos
posteriorment: 10 millones de productos.

7. Infracciones
Cada parte comunicara a la otra cualquier infraccion de los derechos
de patente del licenciante en el territorio, y ambas partes se reuniran
sin demora para acordar la adopcion de medidas apropiadas.
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B A—

Periodo

El presente acuerdo tendra vigencia la hasta que:

a) expiren los derechos de patente del licenciante;

b) el licenciatario denuncie el acuerdo mediante aviso previo cursado
por escrito con al menos tres meses de antelacion; o

¢) alguna de las dos partes denuncie una infraccién del acuerdo y esa

infraccién no cese en un plazo de 30 dias de la notificacion;

siendo determinante la primera que se cumpla de esas condiciones.

Otros temas importantes que se abordaran:

a) Contabilidad

b) Domicilios/Avisos

¢) Legislacion aplicable y lugar

d) Cesion

e) Confidencialidad

f) Definiciones: patentes, conocimientos técnicos, marca, producto,
rubro, territorio, perfeccionamiento

g) Fuerza mayor

h) Declaraciones y garantias

i) Renuncia

j) Solucién de controversias

Efectos juridicos

Las partes reconocen que las presentes bases de entendimiento del
acuerdo no son juridicamente vinculantes y no implican ninguna obli-
gacion juridica de caracter ejecutorio para ninguna de las partes,
hasta tanto se concierte un acuerdo ulterior donde se recojan esos
principios, que podran ser enmendados de comun acuerdo por las
partes.
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I B ESTRUCTURA DE UN ACUERDO DE LICENCIA

En lineas generales, un acuerdo de licencia determina: a) cudl es el objeto
de la licencia; b) su precio (costos y calendario de pagos) ; ¢) a quién se con-
cede la licencia; d) por cuanto tiempo; y e) en qué condiciones (garantias,
limitacion de la responsabilidad, indemnizacién). En la practica, el siguiente
esbozo ayudard a elaborar un acuerdo:

= Titulo

= Indice

= ldentificacion de las partes y firmas

= Predmbulo

= Definiciones; descripcién

= Concesién o condiciones de uso (extensién de derechos, limitaciones)

= Tasas, regalias, pagos anuales minimos

= Condiciones de pago

= Requisitos de diligencia

= Calendario de presentaciéon de informes

= Registros/contabilidad

= Duracion del acuerdo

= Denuncia

= Uso de marcas

= Declaracionesy garantias (limitadas); limitacion de responsabilidad

=  Proteccion de la propiedad intelectual; inicio de una accién judicial

= Marcacioén; control de exportacion

= Legislacion aplicable; eleccion de la jurisdiccion; arbitraje/mediacion

= Infraccién; derecho de demanda

= Indemnizacion; responsabilidad; seguros

= Avisos

= Cesion

= Renuncia

= Incumplimiento de las condiciones

= Confidencialidad/secreto

= Otros asuntos: fuerza mayor, mantenimiento, vigencia tras el
plazo de expiracion, enmiendas, etc.

= Clausulas finales; firmas, fecha y lugar, fecha de entrada en vigor.
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[l CUESTIONARIO DE "EVALUACION DEL NEGOCIADOR"

El siguiente cuestionario se ha elaborado con miras a su utilizacion en los
talleres de capacitacion para la negociacién, a fin de ilustrar, de manera
amena, algunos de los principios de la negociacion. Utilice la tabla de
puntuacion para anotar sus respuestas a estas 20 preguntas. Marque con
un circulo las letras ("a", "b" o "c") gue mas se ajusten a sus respuestas.
Luego cuente sus respuestas correspondientes a cada una de las tres
columnas, e indique la columna predominante y la que le sigue (subdo-
minante) en numero de respuestas. Por Ultimo, vea la explicacion en las
pdaginas siguientes a la tabla de puntuacion.

1) ¢Cree usted que al finalizar la negociacién:

a) Deberia haber un "ganador" y un "perdedor”;
b) Se deberia dejar que el perdedor pensara que es el ganador;
¢) Ambas partes deberian sentirse satisfechas?

2)  Cuando se plantea una dificultad, ¢intenta usted:

a) Evitarla, incluso a costa de un pequeno sacrificio;
b) Imponer su propia voluntad;
C) Esperar pacientemente que la cuestion se resuelva por si sola?

3)  Usted desea comprar un nuevo coche, pero por varios meses no
habra ninguno disponible en el color que usted quiere. ;Qué hace
usted?

a) Espera que el vendedor le comunique si alguien cancela un pedido;

b) Compra un coche de otro color, o uno similar a precio rebajado,
o uno de segunda mano;

¢) Sale enfadado del salén del concesionario.

4)  ¢Como cree que se puede obtener mas facilmente el consentimien-
to de terceros?

a) Explicandoles los motivos por los que usted necesita su consen-
timiento;

b) Senalando las desventajas de su falta de cooperacion;

¢) Recurriendo a su imaginacion, espiritu empresarial o agresividad.
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10)

Un inspector de tréfico le pone una multa. ; Qué hace usted?

a) Se sienta al volante y arranca el coche sin hablar ni mirar hacia él;
b) Trata de discutir con él;
¢) Masculla unos insultos y rompe la multa.

La buena voluntad que usted demuestra durante una negociacién
no es correspondida por la otra parte. ; Cudl es su reaccion?

a) Decepcion y amargura;
b) Redobla sus esfuerzos para convencerla;
¢) Piensa que la otra parte solo esta jugando el juego a su manera.

¢ Cudl es el estilo ideal de negociacién en lo que respecta al modo
de hablar?

a) Sencillo (es decir, un buen orador);
b) Circunspecto, preciso;
¢) Habil y convincente.

;Cudl es el estilo ideal de negociacién en lo que respecta al caracter?

a) Cordial, comunicativo;
b) Autoritario, seguro de si mismo;
¢) Discreto, sutil.

i Cudl es el estilo ideal de negociacién en lo que respecta a la inte-
ligencia?

a) Brillante, capaz de impresionar a una audiencia;
b) Capaz de realizar andlisis profundos con una memoria impecable;
c) Sentido comun, claridad y criterio amplio.

iCudl es el estilo ideal de negociacién en lo que respecta a la ves-
timenta y el aspecto exterior?

a) Elegante y discreto;
b) Deportivo y moderno;
¢) Natural y sencillo.
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¢Cudl es su primer reacciéon cuando un vendedor toca a su puerta?

a) Se niega a hablar con él;
b) Sélo compra lo que realmente necesita;
¢) Regatea por divertirse, aunque no piense comprar.

Un conocido circunstancial del ambito empresarial le pide un favor
que no le reportard a usted ningun beneficio inmediato. ;Qué
hace usted?

a) Le pide un favor a cambio;
b) Le hace el favor sin esperar nada a cambio;
¢) Pone alguna excusa para negarse.

¢ Qué haria usted si se presentara la oportunidad?

a) Entablaria relacion con el negociador para quedar en buenos
términos;

b) Trataria de mantener las relaciones estrictamente en el plan
profesional;

¢) Trataria de mostrar cierto interés humano en sus relaciones
comerciales, sin exagerar.

Cuando tiene usted que tomar una decisién importante por telé-
fono:

a) Considera que las conversaciones son vinculantes;

b) Siempre pide confirmacion por escrito;

€) Por lo general se abstiene de ser demasiado afirmativo (por
ejemplo, poniendo excusas o no dudando de retractarse de lo
dicho).
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15)

16)

17)

18)

19)

En una discusion a fondo e intensa, la parte contraria cita cifras
que son incorrectas. Usted tiene pruebas irrefutables al respecto.
¢ Cudl es su reacciéon?

a) Deja que su oponente insista en que sus afirmaciones son cier-
tas, con el fin de refutarlas mas adelante;

b) Sugiere a su oponente que lo vuelva a pensar;

¢) Interrumpe inmediatamente a su oponente y sefala el error.

Durante alguna negociacién importante, uno de sus oponentes se
aproxima discretamente a usted y le dice: "Siempre hay alguna
forma de arreglar estos asuntos entre nosotros". ;Qué actitud
adopta usted?

a) Se muestra de acuerdo;
b) Muestra su rechazo;
¢) Ignora/simula no entender la propuesta.

¢ Qué hace usted cuando sus colegas mantienen en las conversa-
ciones divagantes?

a) Se queda callado;

b) Opina con bastante libertad;

¢) Simula estar de acuerdo con sus colegas, aun cuando en ver
dad no lo esta.

Si durante la negociacion siente usted una antipatia irracional por
alguno de sus oponentes. ;Cémo reacciona?

a) Delega esa tarea en otra persona;
b) Trata de superar sus sentimientos personales;
¢) Continua las negociaciones a pesar de todo con el fin de no perder.

¢ Cudl cree que es la mejor actitud en el matrimonio?

a) Adoptar todas las decisiones importantes sélo después de
haberlas discutido con su cényuge;

b) Dejar que el conyuge mejor calificado decida las cuestiones de
la familia;
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¢) Cuando los integrantes de la pareja son muy diferentes, el con
yuge mas fuerte deberia tomar las decisiones.

Su hijo dice que Napoledn muri6 en 1821, y usted piensa que fue
en 1831. Después de comprobar quién de los dos estaba en lo
cierto, usted decide:

a) Admitir su error y aguantar alguna burla;
b) Darle una bofetada a su hijo;
¢) Hablar con su hijo sobre errores de edad y cronologia.

TABLA DE PUNTUACION

|
1. C b a
2. a C b
3. b a C
4. a b C
5. b a C
6. b C a
7. C b a
8. C a b
9. C a b
10. C a b
11. b C a
12. C b a
13. C a b
14, a b C
15. b a C
16. b C a
17. a C b
18. b a C
19. a b C
20. C a b
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COLUMNA | PREDOMINANTE, COLUMNA Il SUBDOMINANTE

Usted es un negociador nato: paciente, persistente; sabe cuando hacer
sacrificios y cémo aprovecharlos. Negocie con usted mismo un buen
aumento de sueldo. jSe lo merece!

COLUMNA | PREDOMINANTE, COLUMNA 1Il SUBDOMINANTE

Usted es potencialmente un buen negociador, pero tiende a tener malos
dias y pelearse con las personas sin entender bien por qué.
Invariablemente, a la disputa le sigue la reconciliacion. Aparentemente, su
problema consiste en que usted no es capaz de apreciar el panorama
general de la cuestion que se le presenta.

COLUMNA || PREDOMINANTE, COLUMNA | SUBDOMINANTE

Usted podria hacerlo mejor y, ademas, lo sabe. Esto significa que poten-
cialmente es usted un buen negociador. Las personas perciben que es
facil tratar con usted. Todo lo que necesita es mas practica.

COLUMNA || PREDOMINANTE, COLUMNA Il SUBDOMINANTE

A usted le falta tacto y diplomacia, aun cuando esas cualidades son nece-
sarias en la vida cotidiana, tanto en casa como en el trabajo. Sin embargo,
ya se dara cuenta de la conveniencia de acercarse a las personas. Usted
debe determinar sus deseos. No se sienta marginado ni desplazado.

COLUMNA |l PREDOMINANTE, COLUMNA | SUBDOMINANTE

Aun sus verdaderos intentos de didlogo raramente son bien recibidos.
Usted es impaciente; desconfia de las intenciones de sus colegas y juzga
mal su buena voluntad. Un poco de éxito le proporcionaria mas confian-
za en si mismo. Incluso podria llegar usted a la conclusion de que todo lo
gue necesita es un plan de accién para abarcar diversas areas de conflic-
to. Francamente, usted no es un gran activo para usted mismo ni para su
empresa.



ANEXO IIl - CUESTIONARIO DE “EVALUACION DEL NEGOCIADOR" 105

COLUMNA Il PREDOMINANTE, COLUMNA Il SUBDOMINANTE

Busque un trabajo mas adecuado; por ejemplo, formar ejércitos privados
y cazar faisanes. Usted es un tirano o un martir, o un bravucén que impo-
ne su voluntad a los demas. La eficacia a corto plazo es su Unico criterio.
Usted utiliza a las personas en vez de trabajar con ellas. Lamentablemente
para usted, cuando se encuentre entre la espada y la pared, las personas
se aprovecharan de usted con avidez.
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IV ALCANZAR UN ACUERDO

Actitud. Separe a las personas, del problema. Es decir, ataque el
problema y no a las personas. Procure entender los intereses de la
otra parte. Demuestre su disposicion a cooperar y negociar.
Minimice los gestos de dominacion, arrogancia o intimidacion.

Conciliacion de intereses. Analice los intereses subyacentes de una
posicion declarada. Las posiciones de cada parte pueden parecer
en conflicto, pero, de hecho, los intereses, deseos y preocupacio-
nes que las sustentan pueden tener mucho mas en comun de lo
que parece a primera vista. Procure reconciliar esos intereses.

Identificacion. Quienes se identifican entre si pueden interactuar,
negociar y convencerse reciprocamente con mayor facilidad. La
identificacion con la otra parte es un concepto nebuloso, pero,
fundamentalmente, las negociaciones se desarrollan con mucha
mas facilidad cuando cada parte se siente a gusto con la otra y
percibe que su interlocutor la comprende y se identifica con ella.

Declaraciones iniciales. Presente un panorama de objetivos que no
suscite polémica. Puede incluir informacién histérica asi como
datos sobre la situacion actual. A su vez, escuche la declaracion
inicial de la otra parte. Trasmita su interés. Procure crear una
atmosfera de acuerdo "mutuamente beneficioso”.

Los hechos no hacen ni rompen las negociaciones. El mero con-
vencimiento de que los hechos estan a su favor no implica que las
negociaciones necesariamente le seran favorables. La manera en
que se utilizan los hechos serd lo que convenza o no a la otra
parte, y no los hechos en si mismos.

Identificacion de todas las cuestiones. Pédngase de acuerdo sobre
todas las cuestiones que se abordaran. No discuta ningun tema
antes de presentarlos a todos. Serd muy conveniente utilizar una
"hoja condiciones" o unas "bases de entendimiento de un acuer-
do".
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Comenzar con una cuestion de importancia secundaria. Las cues-
tiones de poca importancia son apropiadas para comenzar las
negociaciones por cuanto, normalmente, permiten llegar répida-
mente a un acuerdo y ello ayuda a crear una atmosfera positiva.

Escuchar. "Tenemos dos oidos y sélo una boca, para poder escu-
char mas y hablar menos". No dude en formular preguntas. Estar
bien informado es esencial para una negociacién fructifera.

Exactitud. Sea preciso al examinar procedimientos o especificacio-
nes de productos, informacién sobre la competencia o el merca-
do, etc.

Desglose de precios. Una fabrica de US$ 100.000 supone soélo
unos US$ 1.600 por mes durante un periodo de cinco afos.

Conflictos. No permita que un desacuerdo sobre alguna de las
cuestiones obstaculice la negociacion. Deje de lado la cuestion o
cuestiones espinosas, apuntandolas tal vez en una lista, y retome
posteriormente las que todavia sean pertinentes.

Procure basarse en criterios objetivos. Si existen términos y condi-
ciones normalizados o practicas generalmente aceptadas, es mas
probable que conciten la aceptacién de ambas partes.

Control del tiempo. Si se han fijado plazos, la negociacién proba-
blemente se resolvera en la ultima hora, o casi. El conocimiento de
las limitaciones de tiempo de la otra parte, y la certeza de que los
propios plazos no son siempre tan inflexibles como aparentan ser,
supondran una ventaja duradera para usted. Deje que el panico
del dltimo minuto juegue a su favor, no en su contra.
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V  EJEMPLOS DE ACUERDOS

En la presente seccién se abordaran algunos acuerdos preliminares que
generalmente preceden a la firma de un acuerdo de licencia. Como en el
caso de los ejemplos de clausulas proporcionados anteriormente, estos
ejemplos de acuerdos son meramente ilustrativos y no deberan utilizarse
sin la revisiéon y el asesoramiento de un consejero juridico. Esos acuerdos
son los siguientes:

Acuerdos de confidencialidad o secreto

Cartas de intencién o memorandos de entendimiento
Acuerdos de statu quo y acuerdos conexos

Acuerdos de investigacion

AwnN =

Acuerdos de confidencialidad o secreto®

Antes de comenzar las negociaciones de un acuerdo de licencia y durante
las mismas, el licenciante podria tener que revelar informacién considera-
da confidencial, que el potencial licenciatario no deberfa utilizar si la nego-
ciacion no condujera a un acuerdo. Para proteger los derechos del licen-
ciante, las partes suelen concertar un acuerdo de confidencialidad o secre-
to, como condicion previa para revelar dicha informacién e iniciar la nego-
ciacion. Ademas, la firma de un acuerdo de confidencialidad indica que la
discusion estd cobrando un caracter mas formal.

Ejemplo

INDICO COMPANY LIMITED, con sede en 4, New Standards Avenue,
Mumbai, India (el "divulgante") declara que dispone de cierta informacion
relativa a un método para recubrir componentes microscopicos (la "infor-
macion"), y CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, con sede en
North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, Estados Unidos (el "receptor”)
desea recibir y/o utilizar esa informacién con el proposito especifico de
decidir si adquiere o no la licencia u otros derechos concernientes a la
informacion (el "proposito").

34. Véase también Wendall Ray Guffey, "Preserving Secrecy in Agreements”, Les Nouvelles, septiembre de 1996,
pag. 105.
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El divulgante esta dispuesto a revelar la informacion al receptor, para que
éste la utilice a los fines del presente acuerdo, a reserva de la aceptacion,
por parte del receptor, de las siguientes condiciones:

1. En el presente acuerdo, el término "informacién" alude a la infor-

macion técnica, de ingenierfa, funcionamiento, comercializaciéon y de

otra indole:

a) que el divulgante ha proporcionado o comunicado, o que
pueda proporcionar o comunicar al receptor en lo sucesivo, ya
sea por escrito, verbalmente, visualmente o mediante demos-
traciones o cualquier otro medio, tanto en forma de dibujos,
modelos, documentos impresos y/o formato de archivos elec-
trénicos; o

b)  que el receptor ha obtenido del divulgante a través de la obser-
vacion o, sin excepcién, de cualquier otra manera.

2. El receptor tratard confidencialmente toda la informacion recibida
directa o indirectamente del divulgante, y no utilizara ninguin dato de
esa informacién de ninguna manera distinta del propdsito del pre-
sente acuerdo.

3. El receptor no revelara ningun dato de la informacién a ninguna otra
parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo por escrito del
divulgante.

4. Las obligaciones previstas en los parrafos 2 y 3 no se aplicaran a nin-

guna informacion que:

a) sea de dominio publico, o en lo sucesivo pase a ser de domi-
nio publico por medios diferentes de una actividad no autori-
zada o una omision del receptor, o

b)  obre en poder del receptor y no esté sujeta a obligaciones de
secreto, y no haya sido obtenida del divulgante o deba divul-
garse en virtud de la legislacion vigente.

El receptor reconoce que no se incluird entre las excepciones men-
cionadas ninguna combinacion de caracteristicas por el mero hecho
de que cada una de ellas sean de dominio publico u obren en poder
del receptor. El receptor sera responsable de demostrar sus derechos
con respecto a cualquier excepciéon prevista en la presente clausula.
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Al expirar el plazo del presente acuerdo, y a peticién escrita del divul-
gante, el receptor debera devolver toda la informacion registrada de
manera permanente, incluidas todas las copias de la misma.

Las obligaciones estipuladas en los parrafos 2, 3, 4 y 5 con respecto
a toda la informacién o a parte de ella caducaran al expirar el plazo
de cinco afos a partir de la fecha del presente documento, o al expi-
rar o terminar cualquier acuerdo subsiguiente que el divulgante y el
receptor hubieran firmado antes de la fecha de expiracién mencio-
nada, siendo determinante la primera que se cumpla de esas condi-
ciones.

El divulgante no serd responsable en modo alguno de ninguna pér-
dida de ningun tipo, incluidos, sin excepcion, los dafos y perjuicios,
costos, intereses, pérdidas de beneficios, ni de otras pérdidas o per-
juicios similares derivados de cualquier error, inexactitud, omision o
cualquier otro defecto en la informacion.

El receptor no obtendrd derecho alguno de ningln tipo sobre la

informacién, ni tampoco ningun derecho de utilizarla, excepto para
el proposito del presente acuerdo.

FECHADO el dia ......... de .......... de..cco........

Por INDICO COMPANY LIMITED ~ Por CHEMICAL FORMULATIONS

INCORPORATED
y en su nombre y en su nombre
Firmante: (firma) Firmante: (firma)
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:

Denominacion del cargo: Denominacion del cargo:
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Cartas de intencion o memorandos de entendimiento

Una carta de intencion, o un memorando de entendimiento (MOU), es un
acuerdo preliminar por el cual las partes declaran su intencion de concer-
tar un acuerdo vinculante. Por lo general, en la carta o el MOU se consig-
na que las partes han entablado negociaciones con el propdsito de conti-
nuarlas y concertar un acuerdo de licencia. Preferentemente, el documen-
to deberia fijar un plazo para concluir el acuerdo.

Las consecuencias juridicas derivadas de la carta o del MOU dependeran
del sistema juridico del pais en cuestion. Algunas legislaciones nacionales
otorgan caracter vinculante a estos documentos, y otras consideran que,
si bien establecen la seriedad de las intenciones de las partes, no llegan a
ser un contrato vinculante. En todo caso, esto dependerd en gran medida
del contenido de la carta o del MOU, y de la intencién de las partes. Por
lo tanto, es importante tener en cuenta que pueden surgir obligaciones
juridicas dimanantes de ese documento y, consiguientemente, sera preci-
so prestar la debida atencion a los elementos que se incluyan en el mismo,
a fin de preservar su independencia si no se alcanzara el acuerdo final pre-
visto. A ese respecto, seria muy conveniente saber con antelacion qué tri-
bunales tendran jurisdiccién y que legislacion se aplicara, por cuanto ello
determinara la interpretacién de tal carta o MOU. Las bases de entendi-
miento de un acuerdo que figuran en el Anexo Il A abordan esa cuestion
y aclaran que el acuerdo no es vinculante. Esa suele ser la posicion prefe-
rida, especialmente cuando las bases de entendimiento de un acuerdo, la
carta de condiciones o el MOU sirven para entablar o hacer progresar las
negociaciones entre las partes. Por el contrario, en las bases que firmaran
las partes se podria declarar explicitamente la voluntad de las partes de
que el documento tenga caracter vinculante. En ese caso es importante
incluir todas las cuestiones clave y evitar cualquier ambigledad.

Acuerdos de statu quo y acuerdos conexos

En virtud de un acuerdo de statu quo, un potencial licenciante puede con-
ceder a un potencial licenciatario un plazo para que éste analice la posibi-
lidad de concertar un acuerdo de licencia con el licenciante, y convenir en
no entablar contactos con ningun otro candidato hasta que expire ese
plazo. Este acuerdo ofrece al potencial licenciatario flexibilidad para deci-
dir si concierta un acuerdo de licencia de la tecnologia en cuestion y, en
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caso afirmativo, le permite disponer de cierto tiempo de preparacion
mediante el examen, por ejemplo, de los aspectos tecnoldgicos, financie-
ros, comerciales y juridicos de esa relacién. El licenciante que concluye con
un potencial licenciatario un acuerdo de statu quo no puede conceder
otras licencias durante el periodo establecido en ese acuerdo, que nor-
malmente sera de algunos meses.

El acuerdo de statu quo raramente implica pagos a cambio de la oportu-
nidad y la exclusividad ofrecidas. En principio, se podria exigir al potencial
licenciatario el pago de una tasa (para asegurarse de la seriedad de sus
intenciones), pero generalmente el licenciante se conformara con el inte-
rés que manifieste el potencial licenciatario. El licenciante puede solicitar
un informe sobre la evaluacion que ha realizado el licenciatario de la tec-
nologfa y sobre su decision. Si el potencial licenciatario solicitara mas tiem-
po, el licenciante tal vez deberia tener en cuenta que algunos competido-
res podrian presentarse como potenciales licenciatarios y tratar de dificul-
tar los progresos del licenciante u obtener valiosa informacién comercial.

Un acuerdo de statu quo guarda relaciéon con un acuerdo de negociacion
de licencia y con un acuerdo de opcién. Todos estos acuerdos tienen un
elemento en comun, por cuanto estan orientados a lograr un acuerdo
sobre una estrategia empresarial y un arreglo comercial cuyos términos y
condiciones sean mutuamente aceptables. En algunos casos la concerta-
cién de un acuerdo comercial preliminar no supondrd ninguna ventaja.
Incluso, podria ser desventajoso. La decisién de concertar o no tales acuer-
dos dependerd de los hechos y circunstancias particulares. La cuestion
deberd abordarse cuidadosamente y siempre con asesoramiento profesio-
nal.

El ejemplo de acuerdo que figura a continuaciéon es un acuerdo de nego-
ciacion de licencia. Aunque su tema central y sus detalles difieren de los
acuerdos de statu quo, opcion y otros acuerdos preliminares, sus objetivos
juridicos y comerciales son los mismos.
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Ejemplo

EL PRESENTE ACUERDO se concluye el dfa ........ de ....... de........

ENTRE

INDICO COMPANY LIMITED, con sede en 4, New Standards Avenue,
Mumbai, India ("Indico") por una parte, y CHEMICAL FORMULATIONS
INCORPORATED, con sede en North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida,
Estados Unidos ("Chemical") por la otra parte.

POR TANTO, de conformidad con las clausulas y premisas mutuamente
convenidas que figuran en el presente acuerdo, las partes acuerdan lo
siguiente:

1.

Las partes establecen las condiciones que regiran la negociacién de
buena fe, de una licencia de la tecnologia descrita en el Apéndice A
("tecnologia"). Dicha licencia se completara y entrara en vigor a mas
tardar 180 dias después de la fecha del presente acuerdo (el
"plazo").

Durante el plazo mencionado, Indico no negociarad ningun acuerdo
de licencia de dicha tecnologia en ese "rubro”, con ninguna otra
organizacién, entidad comercial, empresa o persona.

En un plazo de 60 dias a partir de la fecha del presente acuerdo,
Chemical presentara un plan, aceptable para Indico, relativo al sumi-
nistro o a la obtencién de fondos para el desarrollo ulterior de la tec-
nologia.

Indico y Chemical comenzaran a negociar una licencia dentro de los
30 dias posteriores a la recepcion de los fondos o al expirar el plazo,
siendo determinante la primera que se cumpla de esas condiciones.
Chemical acuerda presentar a Indico, al iniciarse las negociaciones,
planes de desarrollo y comercializacion de la tecnologia en el futuro.

Las partes desean negociar un acuerdo que otorgue a Chemical una
licencia mundial exclusiva sujeta al pago de regalias, que permita
conceder sublicencias, utilizar la tecnologia para fabricar, hacer fabri-
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car, utilizar, vender, importar y/u ofrecer para la venta productos o
métodos bajo licencia destinados a su utilizaciéon en el rubro.

6.  El presente acuerdo de licencia incluird, entre otras, disposiciones
relativas a las cuestiones siguientes:

Vii.

reembolso a Indico de todos los gastos derivados de patentes
nacionales y extranjeras incurridos hasta la fecha;

pago de futuros gastos de patente;

pago de una tasa inicial de patente;

pago de una tasa de regalias actualizada;

pagos determinados por ciertos acontecimientos;

requisitos de diligencia para comercializar la tecnologia; y
disposiciones sobre indemnizacion, confidencialidad y publica-
cion, asi como otras condiciones razonables y habituales en
un acuerdo de licencia.

7. Chemical acuerda pagar a Indico (suma), la "tasa" exigible y paga-
dera, en el momento en que Chemical suscriba el presente acuerdo.
Asimismo, Chemical acuerda reembolsar a Indico todos los gastos de
patentes adeudados durante el plazo.

8.  Cada una de las partes tratara la informacion confidencial de la otra
parte conforme a las disposiciones siguientes:

a)

Indico y Chemical convienen en que toda la informacién con-
tenida en documentos identificados con la palabra "confiden-
cial" y transmitidos a cualquiera de las partes por la otra: 1) se
recibirdn con absoluta reserva; 2) se utilizaran sélo a los fines
del presente acuerdo; y 3) no serad divulgada por la parte
receptora, ni por sus agentes o empleados sin el consenti-
miento previo por escrito de la otra parte, excepto cuando la
parte receptora pueda acreditar por escrito pruebas suficien-
tes de que esa informacion:
i. era de dominio publico en el momento de su divulgacion;
i. paso a ser de dominio publico posteriormente, sin que
mediara ningln acto ni omision de la parte receptora, ni
de sus empleados, agentes, sucesores o cesionarios,
iil. fue revelada legitimamente a la parte receptora por un
tercero con derecho a divulgarla;
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iv. obraba en poder de la parte receptora en el momento
de la divulgacion;

V. fue elaborada independientemente por la parte recep-
tora; o

vi. debe divulgarse obligatoriamente en virtud de una ley o
reglamento.

b) A fin de satisfacer la obligacién de confidencialidad contraida
por ambas partes en el marco del presente documento se
debera proteger la informacion confidencial de la otra parte
con, al menos, el mismo empefo puesto para proteger la pro-
pia informacion confidencial. Esta obligacion se mantendra
mientras esté en vigor el presente acuerdo y durante un peri-
odo de cinco afnos a partir de la expiracién del mismo.

¢) Indico reconoce y acuerda que, ocasionalmente, Chemical
puede necesitar concertar acuerdos de confidencialidad cone-
xos con terceros. Chemical conviene en que la informacion
confidencial no se divulgaré a terceros a menos que se haya fir-
mado un acuerdo de confidencialidad entre Chemical y ese ter-
cero. Dicho acuerdo de confidencialidad sera, por lo menos,
tan restrictivo como los términos y condiciones establecidos en
el Apéndice B. Chemical acuerda proporcionar a Indico una
copia de todos los acuerdos de confidencialidad, en un plazo
de 30 dias a partir de la fecha de su firma.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes en el presente acuerdo han facul-
tado a sus representantes debidamente autorizados a firmar el presente
acuerdo.

Por INDICO COMPANY LIMITED ~ Por CHEMICAL FORMULATIONS

y en su nombre INCORPORATED y en su nombre
(Firma) (Firma)

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Denominacion del cargo: Denominacion del cargo:

Apéndice A (Tecnologia)
Apéndice B (Acuerdos de confidencialidad)
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Acuerdos de investigacion

En el marco de acuerdos de investigacion y desarrollo una institucién o una
empresa de investigacion realiza estudios o ensayos de investigacion sobre
la base de sus propios conocimientos especializados. La parte que propor-
ciona apoyo financiero a ese tipo de proyectos suele ser una empresa que
desea obtener un determinado resultado tecnolégico, por ejemplo, un
procedimiento o producto nuevo o mejorado.

Cada una de las partes en acuerdos de este tipo aporta a la alianza ciertos
conocimientos o pericia que la otra no posee o desea obtener. En los
parrafos preliminares del acuerdo, por ejemplo en los prélogos, se men-
cionan la pericia y los activos intelectuales que aporta cada asociado. Esa
aportacion representa los " conocimientos de base" de cada parte. Las par-
tes mantienen la titularidad de esos conocimientos de base, y la licencia
otorgada no implica su comercializacién, sino el derecho a utilizarlos en el
contexto de un esfuerzo conjunto de investigacién segun lo previsto en el
acuerdo.

El concepto de "conocimientos pioneros" alude a los resultados de ese
esfuerzo conjunto. El acuerdo puede estipular que la titularidad de toda
invencion derivada de la investigacion corresponde a la parte que desarro-
lla la invencion, y que la titularidad conjunta de los conocimientos pione-
ros (y la solicitud conjunta de patentes) pueda tener lugar cuando los
empleados de ambas partes hayan efectuado una contribucién a la activi-
dad inventiva. En ese caso, al formular las reivindicaciones, serd importan-
te determinar, con respecto a cada reivindicacion, quién realizo la actividad
inventiva o contribuyd a realizarla. Sin embargo, si en el acuerdo se esti-
pula que la titularidad de los conocimientos pioneros serd conjunta, la
situacion es mas clara: ambas partes serian solicitantes, independiente-
mente de quién haya sido realmente el inventor. Por supuesto, la capaci-
dad de negociacion de cada parte repercutird directamente sobre estas
cuestiones. El ejemplo que se presenta mas adelante describe un acuerdo
maés equilibrado, en virtud del cual un socio obtiene la opcién de comercia-
lizar los resultados de la investigacion a cambio del pago de una regalia.

Los reglamentos oficiales concernientes al financiamiento de la investiga-
cion cientifica pueden influir en esta esfera. Algunos paises disponen de
leyes segun las cuales, cuando se asignan fondos publicos a un programa
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de investigacion especifico, la titularidad y/o la explotacion de la propiedad
intelectual resultante se determina con arreglo a normas previamente esta-
blecidas. En los Estados Unidos, el Gobierno puede influir en las decisiones
sobre licencias relacionadas con trabajos de investigacion realizados con
ayuda de fondos publicos. En Europa, los mecanismos de financiamiento
de la Comunidad Europea aseguran que el socio comercial europeo reciba
la titularidad plena, o bien una licencia, para fabricar y vender los produc-
tos en cuestion. En algunos paises, las invenciones realizadas con ayuda de
fondos publicos pueden pasar a ser de dominio publico.

Un acuerdo de investigacion puede ser particularmente interesante para
universidades y empresas de paises en desarrollo y paises menos adelan-
tados, que dispongan de conocimientos técnicos en esferas especificas de
esos paises pero carezcan de financiamiento u otros recursos para realizar
la investigacion y el desarrollo necesarios. Una alianza con una empresa
gue pueda suministrar el financiamiento, la pericia y los conocimientos téc-
nicos complementarios generaria oportunidades para intercambiar conoci-
mientos y sentar las bases de investigacion esenciales en la moderna eco-
nomia del conocimiento.

Ejemplo
EL PRESENTE ACUERDO se concluye el dfa ....de .... de .....
ENTRE,

VETRIN COMPANY LIMITED, denominada aqui en lo sucesivo "Vetrin",
empresa constituida conforme a las leyes del Reino Hachemita de Jordania,
con domicilio social principal en (direccion), debidamente representada por
(nombres y apellidos), Director Ejecutivo de la Empresa debidamente auto-
rizado, y

la UNIVERSIDAD DE XYZ, denominada aqui en lo sucesivo "la
Universidad", persona juridica de conformidad con las leyes de Bélgica,
con sede administrativa en (direccién) y debidamente representada por
(nombres y apellidos), quien delega la firma del presente acuerdo en los
Profesores ABC y DEF del Departamento de Ciencias Farmacéuticas (direc-
cion).
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Predmbulo:

Vetrin es un importante fabricante de medicamentos veterinarios;

La Universidad cuenta con la pericia y las aptitudes para comprimir
granulos en pastillas (la "tecnologia”) y ha presentado una solicitud
de patente de conformidad con el PCT, publicada con el nimero WO
02/25511, con el titulo de "Comprimidos de cera amortiguados para
revestir articulos solidos" (la "patente"), y descrita en el Apéndice 1;

Vetrin tiene interés en desarrollar una forma farmacéutica especifica
que contiene hexomedina para administrarla a animales, y desea
confiar a la Universidad los trabajos de investigacion descritos en el
Apéndice 2 (el "proyecto").

En consecuencia, por el presente documento, las partes acuerdan lo
siguiente:

Articulo 1 - Propdsito

El presente acuerdo se celebra con el propoésito de desarrollar com-
primidos recubiertos que contienen hexomedina, para su utilizacion
en veterinaria (el "producto”), con arreglo a las especificaciones
determinadas de mutuo acuerdo por las partes y descritas en el
Apéndice 2.

Articulo 2 - Exclusividad

Durante el periodo de vigencia del presente acuerdo, la Universidad
no participard ni colaborara en actividades de asesoramiento, con-
sultoria o asistencia de ningun tipo a ningun tercero que utilice de
alguna manera el producto, sin obtener previamente el consenti-
miento por escrito de Vetrin.

Avrticulo 3 - Proyecto que ejecutara la Universidad

Los trabajos generales que la Universidad realizara para Vetrin de
conformidad con presente acuerdo incluirdn, en la fase I: la fabrica-
cion de comprimidos que contienen hexomedina; en la fase II: el
revestimiento de esos comprimidos; y fase Ill: el suministro de un pro-
totipo de comprimido revestido.
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La Universidad ejecutara el proyecto de conformidad con el calenda-
rio establecido en el Apéndice 2.

Al finalizar cada una de las fases, la Universidad presentaréd a Vetrin
un informe por escrito. Esos informes incluirdn detalles relativos a las
conclusiones y los resultados obtenidos y adquiridos durante la eje-
cucién del proyecto.

Avrticulo 4 - Organizacién del proyecto

El Departamento de Ciencias Farmacéuticas (Laboratorio de
Tecnologia Farmacéutica), bajo la direccion cientifica del Profesor
ABC, ejecutara el proyecto en nombre de la Universidad. En repre-
sentacion de Vetrin, el Director del proyecto sera el Dr. XYZ u otra
persona nombrada por Vetrin, que notificara a la Universidad de ese
nombramiento.

Articulo 5 - Indemnizacion

5.1

52

53

Por el proyecto ejecutado en virtud del presente acuerdo Vetrin
pagara a la Universidad la suma de (suma).

Esa suma se pagara mediante transferencia telegrafica conforme al
desglose siguiente: 50% a la firma del presente acuerdo; 25% al ini-
ciarse la fase Il; y 25% al iniciarse la fase IIl.

Vetrin efectuard dichos pagos en la cuenta numero (numero de
cuenta) del banco (nombre del banco).

Los pagos se efectuaran a la primera peticion que formule la
Universidad tras la presentacion de la factura.

Articulo 6 - Titularidad de los derechos de propiedad intelectual

6.1

Las partes acuerdan que los derechos de cualquier propiedad inte-
lectual o tecnologia, incluidos los derechos de patente conexos,
adquiridos por alguna de las partes antes de la celebracion del pre-
sente acuerdo (la "propiedad de base") seguiran perteneciendo a
esa parte. La propiedad intelectual resultante del proyecto (la "pro-
piedad pionera") correspondera a Vetrin en caso de que la invencion
realizada o los conocimientos técnicos adquiridos se relacionen
exclusiva o especificamente con el compuesto hexomedina.
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6.2 Vetrin podra optar por negociar una licencia no exclusiva de tecno-

logia de patente que le permita utilizar la propiedad de base de la
Universidad para fabricar, utilizar y vender el producto. Vetrin podré
hacer uso de esa opcién mediante notificacién por escrito dentro de
un plazo de seis (6) meses a partir de la recepcién del informe sobre
la fase Il y la finalizacién del proyecto. Las partes negociaran de
buena fe los términos y condiciones de esa licencia, y se entiende
que ya han acordado que, teniendo en cuenta la licencia concedida
por la Universidad, Vetrin pagara por concepto de regalias el tres por
ciento (3%) de las ventas netas del producto en todo el mundo.

Articulo 7 - Confidencialidad

7.1

7.2

7.3

Ambas partes trataran confidencialmente toda informacién de carac-
ter general, comercial y tecnolégico proporcionada por la otra parte,
y no la divulgaran a ningun tercero. Tal obligacion no se aplicara a
ningun dato de dicha informacion que ya sea de dominio publico o
sea conocido por la parte receptora a la fecha de recepcion de la
informacién, o que se desarrolle independientemente con posterio-
ridad, segun lo demuestre el material documental en posesién de la
parte receptora. Dicha obligacion prescribird en el momento en que
la informacion pase a ser de dominio publico mediante un acto no
ilicito de la parte receptora, o cuando esa parte la reciba legitima-
mente de un tercero que no viole ninguna obligacién de confiden-
cialidad.

Toda la informacion relativa al desarrollo del producto sera propiedad
de Vetrin, y la Universidad no la divulgara sin el previo consenti-
miento escrito de Vetrin.

Las obligaciones y restricciones establecidas en el presente articulo 7
se extenderan por un periodo de diez (10) afos tras la terminacion
y/o expiracion del presente acuerdo.

Articulo 8 - Duracion

El presente acuerdo entrara en vigor (fecha) y permanecera en vigor
hasta el final de la fase I, salvo de caso de terminacién anticipada
con arreglo al articulo 10.

Articulo 9 - Denuncia

9.1

Si los resultados del proyecto no se ajustaran a las especificaciones
que Vetrin ha determinado, Vetrin tendra derecho, al final de cada
fase, a denunciar el presente acuerdo mediante notificacion escrita
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cursada en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de recep-
cion de cualquiera de los informes previstos en el articulo 3. En tal
caso, Vetrin pagara a la Universidad los costos razonables derivados
de las actividades del proyecto que se hayan realizado hasta la fecha
efectiva de terminacioén.

La Universidad tendra derecho a denunciar el presente acuerdo si
Vetrin no efectda alguno de los pagos previstos en el articulo 5.

Si cualquiera de las partes no cumpliera alguna de sus obligaciones
en virtud del presente acuerdo, y tal incumplimiento no cesara en un
plazo de sesenta (60) dias a partir de la recepcién de una notificacion
al respecto enviada por la otra parte mediante carta certificada con
acuse de recibo, la otra parte tendra derecho a denunciar el presen-
te acuerdo notificando de ello a la parte incumplidora mediante
carta certificada con acuse de recibo enviada en un plazo de treinta
(30) dias.

Si por cualquier motivo se denunciara el presente acuerdo, el equipo
adquirido con arreglo al mismo pasard a ser propiedad de la
Universidad.

Articulo 10 - Solucion de controversias y legislacion aplicable

Toda disputa, controversia o reclamacion que surja o se plantee en
relacion con el presente acuerdo o con cualquier enmienda subsi-
guiente, incluidas, sin reservas, las relativas a su formulacion, vigen-
cia, caracter vinculante, interpretacién, aplicaciéon, incumplimiento o
terminacion, asi como también las reclamaciones no contractuales,
se someteran a mediacién de conformidad con el Reglamento de
Mediacion de la OMPI. La mediacion tendrd lugar en [Londres]. El
idioma que se utilizara en la mediacion sera el [inglés].

Si la disputa, controversia o reclamacion no se resuelve a través de la
mediacién dentro de los [90] dias del inicio de la mediacion, se la
someterd a arbitraje, después de que alguna de las partes lo solicite
mediante la presentacion de una solicitud de arbitraje y, finalmente,
se resolverd por esa via de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la OMPI. El tribunal de arbitraje estara integrado por [un
Unico arbitro]. El arbitraje tendrd lugar en [Londres]. El idioma que se
utilizara en los procedimientos de arbitraje sera el [inglés]. La dispu-
ta, controversia o reclamacion sometida a arbitraje se resolvera con
arreglo a la legislacion [del Reino Unido].
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Articulo 11 - Disposiciones diversas

11.1 Ninguna de las partes en el presente acuerdo podra ceder ni trans-
ferir a un tercero ningun derecho u obligacién dimanante del mismo,
sin el previo consentimiento escrito de la otra parte.

11.2 Toda enmienda o agregado al presente acuerdo se acordard por
escrito.

11.3 Si alguna o varias disposiciones del presente acuerdo carecieran de
validez o la perdieran, ello no afectard la validez de las demés dispo-
siciones.

11.4 El presente acuerdo representa la totalidad del acuerdo entre las par-
tes y sustituye a todos los acuerdos y arreglos concertados anterior-
mente por las partes.

POR VETRIN COMPANY LIMITED ~ POR LA UNIVERSIDAD XYZ

Y EN SU NOMBRE Y EN SU NOMBRE
Firmante (firma) Firmante (firma)
Nombres y apellidos Nombres y apellidos
Denominacion del cargo Denominacion del cargo

Apéndice 1 (Patente)
Apéndice 2 (Proyecto)
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VI ESTUDIOS DE CASOS*
Introduccion

Los principios y las cuestiones esenciales que se han examinado en el presen-
te Manual se ilustran y se retinen en los siguientes estudios de casos. Los mis-
mos se basan en situaciones realistas y proporcionan una oportunidad para
ejercitar y aplicar esos principios. Son de enorme utilidad en los talleres de
capacitacion en materia de negociacion. Para poner en préactica estos estudios
de casos se divide a los participantes en equipos de licenciantes y licenciata-
rios que, es de esperar, procuraran alcanzar un acuerdo "mutuamente bene-
ficioso" a través de la negociacion. Distintos equipos de licenciantes y licen-
ciatarios que aborden el mismo estudio de caso pueden llegar a acuerdos
muy diferentes. Ahora bien, si tales acuerdos fueran satisfactorios para cada
equipo, entonces todos ellos habran alcanzado el objetivo de un acuerdo
"mutuamente beneficioso”. Lo ideal seria que un moderador especializado
en licencias asistiera a esos equipos y guiara a los participantes en el proceso
de negociacion de las cuestiones relativas a las licencias. Sin embargo, se debe
hacer hincapié en que, si bien estos estudios de casos sélo pueden aprove-
charse plenamente en un taller, también serdn muy Utiles para los lectores
particulares por cuanto ilustran y aclaran las cuestiones abordadas en el pre-
sente Manual.

La negociacion incluye la preparacion en un grupo de examen, seguida de la
negociacion propiamente dicha con el potencial futuro asociado en la mesa
de negociaciones. El objetivo es alcanzar un acuerdo mutuo, y las principales
caracteristicas se consignaran en las bases de entendimiento de un acuerdo.

Al preparar la negociacion, ambos equipos deberan prever la concertacion de
un acuerdo relativo a:

a) lapropiedad intelectual que se transferird/recibira o la licencia que
se concederd/obtendrg;

b)  la eventual vinculacién con otros aspectos de la transferencia o la
cooperacion;

35. La informacion proporcionada en estos estudios de casos es ficticia, y toda similitud entre cualquier persona o
empresa real y alguna de las personas o empresas descritas en cualquiera de los estudios de casos es pura coincidencia.
Los datos estadisticos proporcionados y las propiedades atribuidas a la tecnologia examinada no son necesariamente
exactos ni conformes a criterios tradicionalmente aceptados en la industria. Tales datos se han preparado Unicamente
para su utilizacion con fines de andlisis y capacitacion.
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¢ las garantias y declaraciones;

d) el dmbito de aplicacion,

e) las cldusulas concernientes a perfeccionamientos y patentes de
futuros perfeccionamientos;

f)  las cldusulas sobre pagos y obligaciones financieras;

g) las responsabilidades;

h)  la expiracion del plazo del acuerdo.

La disposicion de cada equipo a buscar alternativas y transigir ante ciertos
ofrecimientos se discutira en la fase de preparacién. Las partes deberan deter-
minar los minimos que estan dispuestas a aceptar, o sea, fijar un "punto de
retirada". Cada miembro del equipo debera ser consciente de su esfera de
especializacion y aptitudes y, consiguientemente, de las areas de negociacion
en las que se necesitarad su participacion activa. Cada equipo nombrara un
relator que, después de las negociaciones, explicard a todos los participantes
en la sesién plenaria los objetivos originales del equipo, y los comparara con
los objetivos efectivamente alcanzados.
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A. Un método para revestir componentes microscopicos
Antecedentes

La Sra. Sandra Eureka, investigadora principal de Indico Company Limited
(Indico), de Mumbai (India) ha inventado un nuevo método para revestir com-
ponentes microscopicos. Esta es una tecnologia basica con enorme potencial.
Chemical Formulations Incorporated (Chemical), de Florida (Estados Unidos)
desea una cesion de la invencién o, por lo menos, los derechos mundiales
exclusivos respecto de ciertas aplicaciones del producto.

El material que se ofrece a continuacion incluye cuatro intercambios de car-
tas, y notas sobre una conversacién telefénica. Este material constituye la
base de las tratativas preliminares entre las partes, antes de la celebracién de
la reunion convocada para examinar las principales condiciones de un acuer-
do comercial.

1. La invencién

El departamento de desarrollo tecnolédgico de Indico ha inventado un nuevo
método para revestir componentes microscopicos, mediante el cual los com-
ponentes quimicos se estabilizan y no sufren alteracion quimica. Después del
tratamiento, las sustancias quimicas y los componentes farmacéuticos son
mas faciles de manejar, almacenar y dosificar, especialmente en condiciones
de humedad y calor. Debido a ello, la invencion es particularmente atractiva
para su aplicacién en regiones tropicales. Ademas gracias al revestimiento, los
componentes activos pueden administrarse de forma controlada o retardada
en seres humanos o animales. Asimismo, la invencion permitiria evitar la eva-
poracion de productos quimicos peligrosos o nocivos, y reduciria la pérdida
de sustancias contaminantes o peligrosas. Por lo tanto, la invencion se puede
utilizar en la industria farmacéutica, y también con fines ambientales (y en
ultima instancia también agricolas).

El método se ha ensayado en laboratorio con ciertos materiales.
La nueva tecnologfa no se ha divulgado al publico. Su desarrollo se encuen-

tra en una fase temprana y todavia no ha sido objeto de una solicitud de
patente.
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2. Las partes y sus respectivas expectativas

La inventora Sandra Eureka e Indico conocen muy bien esta esfera tecnologi-
ca y confian en que la tecnologia de revestimiento es novedosa e inventiva.
No obstante, reconocen que los trabajos concernientes a la aplicacion a esca-
la industrial y el suministro de datos més detallados sobre las caracteristicas y
los procesos fisicos y quimicos reforzarian sin duda una solicitud de patente.
Por ese motivo, Indico necesita recursos financieros (para contratar otro inves-
tigador y sufragar los gastos de produccién externa y evaluacién neutral). Se
da por sentado que la solicitud se debera preparar apropiadamente y abarcar
un ambito geografico muy amplio; en vista de ello, como se ha dicho, es
necesario el apoyo financiero de un socio comercial fuerte.

La inventora cree que esa tecnologia encierra una promesa, porque permiti-
ria mejorar la aplicacion de varios medicamentos existentes utilizados en las
esferas de salud humana y veterinaria, y es consciente de que la demostra-
cion de su eficacia mediante la aplicacion de la tecnologia incrementaria con-
siderablemente el valor de la invencién. Por su parte, Indico ofrece grandes
perspectivas; tiene en su haber ciertos éxitos cientificos y comerciales y esta
penetrando en mercados de paises africanos a través de buenos contactos en
los sectores de distribucion, transporte y almacenamiento de productos qui-
micos y fertilizantes.

El objetivo de Indico es maximizar los beneficios derivados de la invencion. La
empresa quiere que se pague una importante suma global tan pronto como
sea posible tras la firma del acuerdo. De esa forma podré sufragar los gastos
de la investigacion realizada y de la futura patente. Por su parte, la inventora
tiene sus propias expectativas. Ha participado en la busqueda de un socio
comercial y desempefara un papel importante en la negociacion y, posterior-
mente, en la aplicacion de la invencién para el uso particular que el licencia-
tario desee desarrollar. La inventora desea recibir un gran pago inicial, y esta
menos interesada en la promesa de futuros ingresos devengados por regali-
as sobre las ventas del producto, porque, a titulo personal, recibird una prima
el dia que se firme el acuerdo de licencia.

Ahora se presenta una parte del sector industrial interesada: Chemical, una
prestigiosa empresa del sector de productos farmacéuticos, especializada en
productos para medicina tropical, que tiene buenas relaciones con la indus-
tria quimica y cuenta incluso con sus propias empresas distribuidoras en
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América del Sur, Asia y Africa. Chemical es una empresa estadounidense con
sede en Florida. Ha tomado conocimiento de la nueva invencién a través de
uno de sus empleados, que participd brevemente en un proyecto universita-
rio en la India. Posteriormente, Chemical envié un cientifico a una reunion
internacional en la que Indico presenté de manera muy general sus trabajos.
Chemical no dispone de todos los conocimientos técnicos relativos a la nueva
tecnologia. Por lo tanto, ha pedido a la inventora que le proporcione toda la
informacion al respecto y ha iniciado negociaciones para obtener la cesion y
transferencia total y exclusiva de todos los derechos, con miras a desarrollar y
explotar comercialmente la invencion.

Sin embargo, la tecnologia que Indico ha inventado aiin no se ha sometido a
ensayos de coherencia para la produccion en serie del compuesto farmacéu-
tico especifico que interesa al potencial licenciatario.

Chemical declaré que los productos que fabrica para uno de sus principales
clientes ofrecian una interesante oportunidad de aplicacién (que de momen-
to no mencionard). Anadio que deseaba participar mas activamente en el des-
arrollo y la comercializacién de esa tecnologia para diversas aplicaciones, con-
juntamente con otros asociados.

De hecho, Indico no tiene pleno conocimiento de que Chemical necesita
urgentemente esta tecnologia, por cuanto la misma le permitiria suministrar
un producto quimico a una empresa farmacéutica que dispone de un medi-
camento eficaz cuya patente esta por expirar y cuya distribucion en regiones
tropicales podria mejorarse considerablemente gracias a esa tecnologia.

Chemical desea actuar rapidamente, y por ello invité a un equipo de tres
negociadores de Indico a la zona hotelera de playas de Sarasota, en Florida,
y sugiri6 que el contrato se firmara alli mismo. El equipo de Indico ha aplaza-
do el viaje.

Al iniciarse la negociacién, Chemical pidié al director del departamento de
tecnologfa de Indico que hiciera una cotizacion de compra de la tecnologia
en todas sus aplicaciones.
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3. Intercambio previo de cartas

Se intercambiaron las cuatro cartas siguientes:

1. Una carta de Chemical
2. Una carta de Indico

3. Una carta de Chemical
4.  Una carta de Indico
Carta N° 1

Chemical Formulations Inc.
Florida
Estados Unidos

Charles Barnum,
Director de Desarrollo de Productos

Sefora:

Sandra Eureka

Oficial de Desarrollo Tecnoldgico
Indico Company Ltd.

Mumbai

India

Estimada Sefora Eureka:

Hemos tenido el placer de conocerla el mes pasado en la conferencia celebrada en el India Habit
Centre, y hemos podido analizar las posibles aplicaciones de la nueva tecnologia que usted pre-
sento, que permitiria dotar de un fino revestimiento neutral a compuestos farmacéuticos activos.

Mi empresa estd muy interesada en esa nueva tecnologia. Deseamos vivamente entablar conver-
saciones con miras a probar la aplicacion de ese revestimiento en un compuesto utilizado por uno
de nuestros principales clientes. Al respecto, le rogamos que nos ponga en contacto con las per-
sonas encargadas de la comercializacion de su invencién y nos proporcione detalles concernientes
a la patente o la solicitud de patente de su invencion.

Podriamos estar interesados en la gama mas amplia posible de aplicaciones, dado que nuestra
empresa de tecnologia suministra productos y compuestos quimicos a sus clientes. Si efectiva-
mente encontraramos un potencial de aplicacién para su invencion, la adquisicion de los derechos
de titularidad de la invencién seria para nosotros una cuestion de principio, por lo que esperamos
con interés la oportunidad de negociar un contrato amplio y muy ventajoso para usted.

Espero tener la oportunidad de entablar relaciones comerciales con usted, y aprovecho la oportu-
nidad para saludarla.

Muy cordialmente.

Charles Barnum
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Carta N° 2
Indico Company Ltd.
Mumbai
India
S. Xanadu

Jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnolégico

Sefor:

Charles Barnum

Director de Desarrollo de Productos
Chemical Formulations Inc.

Florida

Estados Unidos de América

Estimado Sefor Barnum:

Nuestra investigadora principal, la Sra. Sandra Eureka, me ha transmitido una carta suya en la que
nos propone iniciar conversaciones sobre nuestra nueva tecnologia de revestimiento de com-
puestos quimicos mediante pulverizacion en caliente para estabilizar el compuesto.

Adjunto a la presente un modelo de acuerdo de confidencialidad que debera ser firmado por
representantes de su empresa a fin de que podamos continuar nuestras negociaciones. Sirvase
enviarmelo tan pronto como le sea posible.

Debo comunicarle que, actualmente, esta tecnologia no se estd desarrollando activamente; de
hecho, estamos interesados en demostrar su viabilidad y su aplicacion industrial, y confiamos ple-
namente en poder hacerlo. La eventual cooperacién con su empresa se considerara detenida-
mente. Procuraremos concertar con usted un acuerdo de investigacion destinado a patrocinar el
perfeccionamiento y la ampliacién de la aplicacién al compuesto farmacéutico de su interés. Le
ruego me envie detalles del compuesto al que desea aplicar este proceso tecnolégico. Asi podre-
mos decirle si hemos trabajado anteriormente con productos similares y, en ese caso, estudiare-
mos la posibilidad de enviarle algin resultado de ensayos anteriores que pudiéramos tener.

Espero con interés la recepcion del acuerdo de confidencialidad firmado, asi como el inicio de las
negociaciones con usted y con su empresa.

Lo saluda muy atentamente,

S. Xanadu
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Carta N° 3

Chemical Formulations Inc.
Florida
Estados Unidos

Charles Barnum,
Director de Desarrollo de Productos

Sefior:

S. Xanadu

Jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnoldgico
Indico Company Ltd.

Mumbai

India

Estimado Sefor Xanadu:
Muchas gracias por su carta de [fecha].

He transmitido su peticion relativa a la firma de un acuerdo de confidencialidad (asi como el mode-
lo de contrato que tan amablemente nos hizo llegar) a nuestro departamento juridico, y espero
que los trdmites pertinentes se realicen en un breve plazo. Si surgieran algunas dudas me permi-
tiré volver a abordar la cuestion. Confio en no incomodarlo si finalmente utilizamos el contrato
modelo, o ciertas clausulas comunes, generalmente adoptadas y consideradas aceptables en la
industria. Espero poder enviarle pronto una propuesta firmada que merezca su aprobacion.

En esta fase no puedo divulgar nada mas acerca del compuesto para el que deseamos probar su
invencién. Entendemos que esta usted en una fase temprana de los trabajos de desarrollo, pero
aun asi nos interesa saber qué solicitudes de patente ha presentado. Nuestro personal técnico me
pide informacién sobre los procesos de fabricacién o las caracteristicas técnicas, asi como sobre el
texto de sus reivindicaciones de patente.

Le pedirfia que tenga presente que nuestra empresa, una de las mas importantes del sector tec-
noldgico, ha estado desarrollando aplicaciones para el tratamiento de productos quimicos simila-
res a ese revestimiento. Desearfamos establecer una estrecha cooperacién con usted a la mayor
brevedad posible, a fin de probar su tecnologia y decidir sobre nuestro probable nivel de interés
en el futuro. AUn en esta fase, deseamos manifestar nuestra intencién de desarrollar la primera
aplicacion para ustedes y con ustedes; no obstante, en tal caso, nos interesaria negociar directa-
mente una cesion total de la plataforma tecnoldgica. Estimamos que debido a nuestra posicion y
experiencia en el mercado, y a nuestra amplia clientela, podemos ofrecer los méximos beneficios.
Le sugerimos que no espere el envio del acuerdo de confidencialidad para preparar la comunica-
cion de los detalles técnicos de la invencion, y que nos haga saber el valor que otorga usted a esa
tecnologia. Ademas, deseariamos conocer la suma por la que su empresa estarfa dispuesta a trans-
ferir la titularidad de la tecnologia y los conocimientos técnicos conexos. Por nuestra parte, pode-
mos ayudarle a obtener las patentes y deseamos tener un panorama completo del proceso de apli-
cacion, de modo que la comercializacion pueda basarse en informacion precisa y completa.
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Tras haber examinado este tema con nuestros directivos, me complace invitarlo a usted, y posi-
blemente también a una segunda persona, a nuestras oficinas en Florida, con el fin de llevar a cabo
todo el proceso de negociacién de la manera mas directa y personal posible. Me pregunto si sera
posible celebrar una reunion en enero o febrero. Le agradeceré sobremanera que me haga saber
si estd usted dispuesto a realizar ese viaje con el propésito especifico de negociar y firmar el con-
trato.

Espero con sumo interés nuestra estrecha cooperacién en el futuro y aprovecho la oportunidad
para saludarlo muy atentamente.

Charles Barnum
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Carta N° 4
Indico Company Ltd.
Mumbai
India
S. Xanadu

Jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnoldgico

Sefor:

Charles Barnum

Director de Desarrollo de Productos
Chemical Formulations Inc.

Florida

Estados Unidos

Estimado Sefor Barnum:

Hemos recibido su propuesta de celebrar una reunién para negociar la cesién de nuestra nueva
tecnologia de revestimiento de compuestos quimicos. Le agradezco su llamada telefonica, que fue
de gran utilidad para aclarar las aspiraciones de su empresa con respecto a esa tecnologia. AUn
no hemos recibido el acuerdo de confidencialidad® . Ello me impide, de momento, enviarle mas
detalles técnicos. Espero conversar nuevamente con usted en breve.

Trataré de exponer algunos puntos que podrian servir de ayuda al examinar las cuestiones con-
cernientes a la transferencia de la tecnologia y los pagos correspondientes. Confio en que en algu-
nas semanas estaremos en condiciones de examinar las modalidades de utilizacién de nuestra tec-
nologia.

Entiendo que usted desea obtener derechos Unicos sobre la tecnologia desarrollada por la Sra.
Sandra Eureka relativa al revestimiento de compuestos quimicos mediante pulverizacion en calien-
te. Comprendo que su empresa quiera aplicar la tecnologia a uno o méas de sus propios com-
puestos y, posiblemente, conceder licencias a terceros. Nuestra empresa tiene malas experiencias
con la cesidon de patentes, dado que no se puede garantizar la comercializacion eficaz o la dili-
gencia debida. Ademas, creemos que la evaluacion de la invencion en esta fase, en que su pleno
potencial aun no es evidente, podria perjudicarnos.

Nuestra primera opcién serfa trabajar para llegar a un acuerdo con Chemical, en virtud del cual
Chemical obtuviera derechos exclusivos para utilizar la invencion en un compuesto especificado o
en un grupo de compuestos exhaustivamente definidos. En ultima instancia, el acuerdo podria
ampliarse para incluir una segunda esfera de aplicacién identificada, con arreglo a un derecho de
opcion prioritaria que podriamos otorgar por un periodo de tiempo convenido.

36. Indico recibi6 el acuerdo de confidencialidad firmado justo después de haberse enviado esta carta a Chemical.
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Deseamos obtener el maximo beneficio del desarrollo y la utilizacién de la invencién. Si en una
etapa ulterior usted identificara una aplicacion que no habia tenido en cuenta previamente, le
daremos ciertamente el trato que corresponde a un socio preferencial, y podriamos afadir en el
contrato una clausula en virtud de la cual sus futuras peticiones se deban tratar de forma prefe-
rente.

Nuestras expectativas de pago probablemente no difieren de las que usted conoce actualmente
en sus actividades. Negociamos sobre la base del caracter innovador (en Ultima instancia, revolu-
cionario) de la invencién, de los beneficios comerciales que pueda reportar, del alcance de su pro-
teccién mediante patente, del desarrollo, y de sus perspectivas de proteccion y aplicacion.

Creemos que esta tecnologia de revestimiento conlleva un enorme potencial para el tratamiento
de varios compuestos farmacéuticos y quimicos, asi como para aplicaciones en las esferas de pro-
teccion ambiental y fumigacion de productos quimicos y fertilizantes agricolas. Estimamos que
esta tecnologia encierra tantas posibilidades que, de momento, no deseamos cederla ni otorgar
una licencia amplia.

No obstante, en esta primera fase, y dado que deseamos entablar una relacién de cooperacién
con su empresa, consideramos que lo mejor es ser francos con ustedes desde el comienzo. Para
la aplicacion de la tecnologia al compuesto utilizado para disminuir la presion arterial pedimos una
suma global de US$ 1 millon. Este pago inicial nos asegurara la firmeza de su interés y su decisién
de progresar en el desarrollo de un producto comercializable. Posteriormente, deseamos obtener
regalias del orden del 2% al 3% del volumen de ventas. Menciono aqui ese margen a fin de per-
mitir flexibilidad en caso de que la suma global compense las regalias pagaderas, o para permitir
un aumento de las regalias durante un periodo breve.

Si Chemical quisiera disponer de un campo de aplicacién méas amplio, por ejemplo para sus pro-
pios compuestos, tendriamos que otorgar un derecho de opcién prioritaria respecto de esos otros
compuestos. Para ello, propongo que, contra el pago de US$ 100.000 por cada aplicacion espe-
cifica, se ofrezca a Chemical la posibilidad de solicitar y obtener ese derecho de aplicacién de la
tecnologia.

Si de todos modos Chemical deseara desarrollar la invencion mediante la concesion de sublicen-
cias a terceros y el suministro de asistencia a esos terceros para que inviertan en actividades de
investigacion y desarrollo relativas a su aplicacién, les pedimos por favor que nos aclaren cudles
son sus objetivos y procuren darnos seguridades de que la comercializacion sera eficaz. Para adop-
tar ese enfoque necesitariamos que Chemical estuviera de acuerdo en pagar una suma global méas
elevada y definir, por una parte sus propias regalias, y por la otra la proporcion que nos corres-
ponderia de los ingresos que Chemical obtuviera de sus sublicenciatarios. Esperamos recibir entre
el 25% y el 30% de todas las sumas globales, regalias o indemnizaciones que Chemical obtenga
de sus sublicenciatarios en relacion con la invencion, dependiendo de la magnitud y los riesgos de
las inversiones que realice Chemical. Ademas, sera preciso incluir clausulas que nos aseguren la efi-
cacia de la comercializacion y la introduccién en los mercados o, en caso contrario, la devolucién
de la licencia a Indico.

Creo que es demasiado pronto para que tomemos decisiones bien fundamentadas con respecto
a esta segunda posibilidad.

No obstante, cualquiera sea la opcion que escojamos, deseo que mi empresa tenga siempre la
libertad de buscar y desarrollar nuevas aplicaciones de la tecnologia, independientemente o con
terceros de nuestra propia eleccion. Mantendremos nuestro derecho de iniciativa y queremos con-
servar para nosotros la exclusividad de una aplicacién especifica que podamos desarrollar (solos o
con terceros), a condicion de notificarles previamente a ustedes que disponemos de un plan rea-
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lista para desarrollar esa aplicacion especifica. Creemos que si les otorgdsemos a ustedes derechos
para desarrollar la tecnologia en un campo mas amplio, cualquier aplicacion desarrollada por uste-
des o sus sublicenciatarios deberfa basarse en derechos no exclusivos.

Estos son, sefior Barnum, algunos de los principios que sustentamos; espero que mi exposicion de
los mismos contribuya a facilitar nuestros futuros intercambios. De hecho, confio en que estara
usted dispuesto a proseguir el desarrollo de la tecnologia y que me daré a conocer sus propias pro-
puestas en una fase temprana.

Quedo a la espera de su grata respuesta y aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Muy atentamente.

S. Xanadu
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4. Memorando para el equipo de Indico: Memorando de una conversa-
cion telefonica transcrita por el Seiior Xanadu (Indico)

(NOTA: Estos memorandos internos se ponen a disposicion de los respectivos
participantes a fin de facilitar la evaluacion de algunas de las senales y expec-
tativas que, de otro modo, exigiria intercambios mas amplios, posiblemente
en reuniones personales).

Memorando
Escrito por: S. Xanadu
Negociaciones con Chemical

El Sr. Charles Barnum inicié una multiconferencia telefénica conmigo y con el
Director Comercial de Chemical. Incorporé a la Sra. Sandra Eureka a la con-
ferencia.

Inicié la negociacion de la valoracion con una peticién de US$ 1 millon. El
Director convino en pagar una suma global de US$ 500.000. Aparentemente
esto fue facil. Tenemos una oportunidad. Es un buen ofrecimiento por la
investigacion realizada y nos permite iniciar la negociacion sin demora ni vaci-
lacion.

Ademéds, se convino en que la mayor parte del pago inicial se efectuara en
tres cuotas, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la firma y sobre
la base de la produccion eficaz de tres lotes diferentes del producto. En este
contexto, el "producto” es la aplicacion de la invencién al compuesto farma-
céutico del cliente de Chemical. Los tres lotes son: un lote de ensayo fabrica-
do por Indico; un lote fabricado a escala industrial y en condiciones de clima
tropical en la planta de Chemical, en el sur de Florida; y un lote adecuado para
ensayos clinicos. El saldo pendiente de pago de la suma global se ha com-
prometido para el dia en que Chemical firme con su asociado del sector far-
macéutico un acuerdo destinado a poner en marcha los ensayos clinicos.
Nosotros sabemos que ha sido imposible fabricar el medicamento de su clien-
te, LowBloodMed, en paises tropicales.
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Hemos podido averiguar que la patente del medicamento estd a punto de
expirar en lo que concierne al principio activo. Por otra parte, Sandra esta tra-
bajando en la identificacién de la patente de modo que podamos conocer
mejor sus cartas.

Ademés, la informacién publicamente disponible (por ejemplo, informes
anuales) sugiere que Chemical realiza ventas anuales de este tipo de produc-
tos por unos US$ 100 millones, y eso es aproximadamente el 10% del mer-
cado mundial (el total de las ventas de Chemical en el sector farmacéutico
asciende aproximadamente a 5.000 millones). Chemical podria tener un gran
interés en obtener otro periodo de proteccidon mediante patente para una
nueva técnica de produccion con caracteristicas de liberacion controlada, que
seria considerablemente superior a las capsulas que se suministran actual-
mente. Muy probablemente, el tiempo serd importante para ellos.

Ellos insisten en obtener derechos amplios. Les he recordado mis cartas ante-
riores y les he dicho que no podemos otorgarlos. He mantenido una actitud
constructiva y he manifestado que encargaria a nuestro abogado la elabora-
cién de una opcion para que Chemical recibiera finalmente mas de nuestras
otras aplicaciones particulares.

Entonces, Barnum insistié también en que firmaramos rapidamente una carta
de intencién por la cual aceptdramos negociar sélo con ellos con el fin de per-
feccionar primero la invencién y aplicarla junto con nosotros a LowBloodMed,
y posteriormente ceder o conceder una licencia amplia de la invencién. Le res-
pondi inmediatamente que nuestros directivos probablemente supeditarian la
firma de una carta de intencién a la mencién, en esa carta, de la futura tasa
de regalias que figuraria en el acuerdo principal. También manifesté que
deberiamos acordar inmediatamente que los pagos iniciales previstos se rea-
lizaran efectivamente en un plazo de tres meses después de la firma del
acuerdo.
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5. Memorando para el equipo de Chemical: Nota sobre una conversacion
telefénica transcrita por el Senor Charles Barnum (Chemical)

(NOTA: Estos memorandos internos se ponen a disposicion de los respectivos
participantes a fin de facilitar la evaluacion de algunas de las senales y expec-
tativas que, de otro modo, exigiria intercambios mas amplios, posiblemente
en reuniones personales).

Nota
Escrita por: C. Barnum
Conversacion telefénica con Indico

Durante la conversacion telefénica obtuve un acuerdo, en principio, para ini-
ciar la cooperacion con Indico. Algunas de las dudas iniciales se disiparon
cuando la Sra. Eureka se incorporé a la conversacion. Evidentemente, ella esta
interesada en la aplicacion del proceso y ejerce su autoridad en esa esfera.

Tuve que explicar (muy a mi pesar) que Chemical comercializaba en el mer-
cado norteamericano un medicamento (aprobado por la FDA) eficaz contra
la hipertensién (llamé al principio activo LowBloodMed). EI medicamento no
fue identificado. Expliqué que para administrar el medicamento es preciso
ponerlo en capsulas y que es muy sensible a la humedad. Afadi que la actual
presentacion comercial del medicamento conlleva costos elevados cuando la
empresa desea modificar las dosis en los envases producidos industrialmente.

Describi un panorama segun el cual nuestro objetivo econémico comun con-
sistia en comenzar rédpidamente a aplicar este tratamiento a una buena parte
de la produccion actual, y senalé que se podia esperar un enorme volumen
de ventas.

El jefe me pidid que definiera precisamente los términos de un acuerdo para
perfeccionar la técnica de produccién de esa invencién y probar la aplicacion
de la invencién como se utiliza para LowBloodMed.

Les explicamos claramente que no podemos pagar US$ 1 millon, pero esta-
mos dispuestos a adelantar los gastos de desarrollo hasta una suma de US$
500.000. Esa suma, que esta asignada al desarrollo de la aplicacion del medi-

137



138

ANEXO VI - EsTubpios DE CAsos A

camento de nuestro cliente, serfa el pago global que ellos solicitaron en su
carta. Ofreci realizar tres pagos parciales de US$ 100.000 que podrian efec-
tuarse en un plazo razonablemente breve, después de la conclusion del
acuerdo principal. Sin embargo, la preparacion de los ensayos clinicos deman-
dard mas de tres meses.

Si esta nueva técnica de producciéon con caracteristicas de liberacion contro-
lada fuera eficaz, deseariamos obtener otro periodo de proteccion mediante
patente. El tiempo de que disponemos para ello es muy corto, y por lo tanto
sera preciso negociar rapidamente.

La presentacion comercial de un producto con ese revestimiento serfa nota-
blemente superior a la presentacion actual en capsulas. En consecuencia, aun
sin la proteccion mediante patente, nuestra posicién serd buena, por lo que
aconsejaria presionar para que comiencen sin demora los ensayos de aplica-
cién en seres humanos.

Solicité la firma de una carta de intencién. Dije que deseaba firmar esa carta
en una etapa temprana, e insisti en que se otorguen a Chemical derechos
para una aplicacion amplia de la tecnologia, por cuanto esa tecnologia podria
afianzarse gracias a nuestro apoyo inicial, nuestra inversion y nuestros cono-
cimientos técnicos. Debemos obtener el derecho exclusivo, o por lo menos
Unico, de utilizar completamente esa plataforma tecnolégica en todo el
mundo.

Nuestro abogado, el sefior Chuck Foresite, ha insistido en que seria ideal
obtener para Chemical el derecho de presentar la solicitud de patente para
las nuevas aplicaciones y formulaciones mejoradas que nosotros (0 Indico)
pudieran desarrollar en el futuro. El jefe les recalcd que contdbamos con acor-
dar una ventajosa tasa de regalias sobre las ventas de productos que utiliza-
ran esa tecnologia, y que aplicariamos esa misma tasa para esta primera apli-
cacién y para otras aplicaciones (subsiguientes).
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6. Cifras comerciales (se entregaran con el memorando 4 6 5 cuando los
participantes se dividan en equipos)

| - Costos de los ensayos

Antes de que el organismo nacional de reglamentacién apruebe un medica-
mento se deben realizar una serie de ensayos preclinicos y clinicos. En este
caso, los ensayos se realizan con arreglo a un mecanismo acelerado cuya
duracion es de cinco afios (la media es de 10 afios). Se estima que los gastos
de realizaciéon de esos ensayos ascienden a US$ 20 millones desglosados de
la manera siguiente:

Fase Costo en US$ Duracién
Preclinica 1 millén 1/2 aho
Clinica 1 (sequridad) 1 millén 1/2 aho
Clinica 2 (eficacia) 5 millones 1 afo
Clinica 3 (beneficios, reacciones) 10 millones 2 afos
Aprobacién de la FDA/comercializacién 3 millones 1 afo
Total 20 millones 5 afos

Il - Tasa de éxito/beneficios

Se estima que el compuesto tiene un 60% de probabilidades de comple-
tar satisfactoriamente los ensayos clinicos y obtener la aprobacién (la
media es del 10%). Se calcula que el precio de venta al publico del com-
puesto es de US$ 50, con un beneficio de US$ 35 (o sea el 70%) antes
deducir los gastos indirectos de la empresa, entre ellos los gastos de inves-
tigacion y comercializacion.
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B. Una vacuna para tratar la tuberculosis
Antecedentes

La tuberculosis (TB), una infeccion bacteriana crénica, provoca mas
defunciones en todo el mundo que ninguna otra enfermedad infecciosa.
La TB se propaga por el aire y generalmente afecta los pulmones, aunque
a veces puede afectar también a otros érganos. Unos dos mil millones de
personas, o sea la tercera parte de la poblacién mundial, esta infectada
con la bacteria causante de la TB, y el niumero de nuevos casos de TB
supera cada afno los 8 millones. El alcance de la TB se extiende a todas las
economias, mas alla de las fronteras y por todos los grupos de edad.

Generalmente, la TB puede curarse con un tratamiento antibiético apro-
piado. No obstante, en los Ultimos afios ha aumentado enormemente el
numero de casos de TB farmacorresistente. Esto es motivo de gran preo-
cupacion, pero, aun mas alarmante es el aumento del nimero de perso-
nas con tuberculosis polifarmacorresistente (MDR-TB) provocada por
cepas resistentes a dos o mas principios activos.

En las regiones del mundo en que la enfermedad es prevalente se admi-
nistra a los nifios una vacuna, en el marco del programa de inmunizacion
recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud. En los nifos, la
vacuna previene la propagacion de la TB por todo el cuerpo, pero no evita
la infeccion inicial. En los adultos, segun los estudios realizados en gran
escala, la eficacia de la vacuna varia ampliamente. En vista de las limita-
ciones de la vacuna, se requieren urgentemente vacunas mas eficaces
para tratar o prevenir la TB y, especialmente, la MDR-TB.

Hace tres anos, el Dr. Humphries, un investigador superior de la Universidad
de Melbourne con vastos conocimientos de inmunologia, descubrié un pro-
ceso para producir o fabricar una vacuna que, en principio, podria solucio-
nar estos problemas. Se sabe que produce o inicia una respuesta inmunita-
ria proporcionando un antigeno, y se sabe que las citocinas fortalecen la
respuesta inmunitaria. El aspecto crucial del descubrimiento del Dr.
Humphries es que provoca ambas reacciones al mismo tiempo, lo que da
lugar a un efecto multiplicador, es decir, las dos inician y amplian la res-
puesta inmunitaria del organismo a la infeccion bacteriana.
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Ocker Limited, un fabricante de equipos de diagndstico para detectar la
infeccion de la TB, obtuvo los derechos de la invencion a cambio de una
parte de las acciones de Ocker. En un acuerdo separado Ocker convino en
volver a comprar las acciones por US$ 125.000 si la Universidad y el Dr.
Humphries quisieran devolverlas. Ocker presentd solicitudes de patente
en todo el mundo y obtuvo proteccion para la marca Multi-Gene®, que
es el nombre actual de la vacuna.

El Sr. McKenzie, Director General de Ocker, conocié al Dr. Washington en
una conferencia sobre atencién sanitaria, celebrada recientemente en San
Francisco, y le mencioné la labor del Dr. Humphries. El Dr. Washington
mostré interés por la invencién y dijo que era Director del Departamento
de Licencias de Sam Inc., un importante fabricante estadounidense de
productos farmacéuticos. Ademas, le pidio al Sr. McKenzie que le pro-
porcionara mas detalles sobre la vacuna.

A su regreso a Australia, el Sr. McKenzie escribié al Dr. Washington una
carta (Documento 1) en la que describia brevemente la vacuna Multi-
Gene® y sus ventajas.

En su respuesta (Documento ), el Dr. Washington manifestd interés por
la vacuna y propuso que las partes se reunieran durante su proxima visi-
ta a Australia.

El  Sr. McKenzie aceptd la propuesta del Dr. Washington.
Desafortunadamente, su secretaria adjunté a la carta de aceptacion, inad-
vertidamente, una copia de un informe (Documento Ill) preparado por
Highflier & Co., una empresa que realiza analisis financieros para Ocker;
una copia de un memorando del Dr. Humphries al Sr. McKenzie
(Documento IV); y una apreciacién de Winningham & Losingham, aboga-
dos de patentes de Ocker, acerca de un ofrecimiento de la Universidad de
Ductonia, de una licencia para vender la vacuna en los Estados Unidos
(Documentos V' y VI).

En su memorando dirigido al Sr. McKenzie (Documento IV), el inventor,
Dr. Humphries, comunicé que habia aceptado un cargo directivo en el
departamento de investigaciéon de Sam Inc. Ocker estimé que esta era
una "buena noticia-mala noticia". La mala noticia era que el Dr.
Humphries ya no podria prestar asistencia en las negociaciones, ni Ocker
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podria presentar el incentivo de posibles aportaciones futuras del inven-
tor. La buena noticia era que tal vez el inventor defenderia Multi-Gene®
frente a otras vacunas competidoras que Sam pudiera estar buscando.

Tras un intercambio de mensajes por fax, las partes decidieron que en vez
de reunirse en Australia seria mas conveniente para ambas reunirse en
Doha, y en vista de las limitaciones de tiempo, Sam propuso el siguiente
programa:

1. Examinar las probabilidades de éxito de Multi-Gene®:

2. Analizar la posibilidad de concertar un acuerdo de licencia y las
condiciones del mismo, incluidas:
a) la definicién del activo cuya licencia se otorgard; y
b) laindicacién del tipo de licencia exclusiva/no exclusiva, con/sin
derechos de sublicencia, y el territorio que abarcara.

3. Determinar, si se pudieran identificar condiciones mutuamente
aceptables, los arreglos financieros del acuerdo, incluidos los con-
cernientes a:

a) forma y cronograma de los pagos; responsabilidad por la
fabricacion de vacunas vy la realizacion de ensayos; pago inicial
y regalias; licencia totalmente pagada; y

b)  otras consideraciones financieras pertinentes.
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DOCUMENTO 1

OCKER LIMITED

Dr. G. Washington
Director del Departamento de Licencias
Sam Inc.

Ref: Vacuna recombinante Multi-Gene®

Estimado George:

Ha sido para mi un placer conocerlo en la reciente Conferencia Anual sobre Atencion
Sanitaria celebrada en San Francisco y, segun lo convenido, adjunto a la presente alguna
informacién no confidencial sobre la tecnologia de la vacuna recombinante Multi-Gene®
para que la examine.

En consonancia con sus antecedentes, Ocker considera que en el futuro funcionard como
una empresa incipiente de biotecnologia centrada en productos de inmunoterapia que for-
talecen el sistema inmunitario de las personas con el fin de prevenir o tratar enfermedades
y trastornos.

Ocker ha concertado con el Dr. Humphries y la Universidad de Melbourne un acuerdo para
comercializar algunos activos de propiedad intelectual, en virtud del cual ambos han cedido a
Ocker los derechos relativos a la tecnologia de la vacuna recombinante Multi-Gene®.
Actualmente, Ocker se dedica principalmente al desarrollo y la comercializacién del producto.

La vacuna recombinante Multi-Gene® es una plataforma tecnolégica utilizable en el desarro-
llo de diversos productos o tratamientos para una gran variedad de enfermedades. De hecho,
estd comenzando a contribuir a la produccion de nuevos productos muy prometedores.

La tecnologia se basa en una estrategia de vacuna recombinante reforzada, que incorpora en
una célula huésped moléculas inmunoterapéuticas mediante la coexpresién de un antigeno
y una citocina. En los dibujos adjuntos se describe esa tecnologia.

Como usted podra observar, la vacuna actla mejorando la capacidad del organismo para dar
una respuesta inmunitaria eficaz a un antigeno. Por lo general, un antigeno es una molécu-
la extraia proveniente de un virus, una bacteria, un agente patégeno u otra molécula, ante
cuya presencia el sistema inmunitario del organismo genera una respuesta inmunitaria con-
sistente, por ejemplo, la produccién de anticuerpos o la activacion de células de citocina T.
Las citocinas son moléculas importantes que estimulan la respuesta del sistema inmunitario.

A través de la tecnologia de la vacuna recombinante Multi-Gene® se suministran el antige-
no en forma de ADN recombinado y una citocina, a fin de estimular la respuesta inmunitaria
y propiciar una defensa adecuada ante el antigeno. La respuesta inmunitaria del organismo
al antigeno se refuerza por la coexpresion de la citocina con el antigeno.

La tecnologia utiliza un virus inocuo para administrar en el sistema inmunitario del receptor
la vacuna con el ADN recombinado. Cuando el receptor esté infectado con el virus, el anti-
geno y la citocina se expresan en las células infectadas del virus y se liberan provocando la
respuesta inmunitaria al antigeno y, consiguientemente, a la enfermedad. Aunque no se ha



144

ANEXo VI - EsTubplos DE CAsOs B

limitado a utilizar ninguna forma particular de virus, Ocker ha adoptado el virus variolico aviar
como medio preferido de administracién en vista de su inocuidad; este virus provoca la infec-
cion pero no prolifera en receptores no aviarios.

Ocker prevé realizar las fases 1, 2 y 3 de los ensayos, y establecer alianzas estratégicas
mediante licencias con miras a introducir las vacunas experimentales en el mercado. Al este
respecto, cabe sefalar que Ocker no ha concertado ninguin acuerdo de colaboracion con el
fondo de capitales de riesgo de GlaxoSmithKline (GSK). Esta empresa ha adquirido el 5% de
las acciones de Ocker, pero ello no le otorga ninguna posicién preferencial para obtener nin-
gun acceso ni derecho en relacién con Multi-Gene®.

Ocker esta trabajando para realizar una prueba de su vacuna antituberculosa en seres huma-
nos, con el propdsito de demostrar la eficacia de la plataforma tecnolégica y los considera-
bles progresos realizados. La Administracion de Productos Terapéuticos de Australia (TGA) ha
autorizado la realizacion de las fases 1y 2 de los ensayos, que se llevaran a cabo con vacu-
nas producidas en Australia por un fabricante aprobado por la Administracion de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos; en este contexto, ya ha comenzado el reclutamiento
de pacientes con tuberculosis. Los resultados del ensayo, que se realizara en Australia, reve-
larén la inocuidad, inmunogenicidad y eficacia clinica y servirdn para obtener la aprobacion
reglamentaria en otros paises. Por otra parte, la Organizacién Mundial de la Salud ha otor-
gado una donacion de US$ 25 millones a un consorcio (del que Ocker forma parte) para que
desarrolle una vacuna profilactica contra la hepatitis B.

Nuestra tecnologia cuenta con una apropiada proteccién mediante patente, y en los Estados
Unidos, el Canadé y Australia se han reconocido amplias reivindicaciones concernientes a: i)
composiciones vacunales para estimular una respuesta inmunitaria; y i) métodos de fabrica-
cion de esas composiciones. Para su informacién, adjunto una copia del resumen vy las rei-
vindicaciones de la Patente N° 5.999.310 de los Estados Unidos, a nombre de B. Humphries.
Las correspondientes solicitudes de patente se estan tramitando en otras jurisdicciones, entre
ellas Europa, Japén y China, y confiamos en que oportunamente obtendremos patentes con
reivindicaciones similares.

Creemos que esta es una oportunidad muy prometedora. Estamos totalmente decididos a
comercializar Multi-Gene® y por eso hemos invertido mas de dos millones de ddlares, pero
necesitamos mas capital (y tal vez un asociado estratégico) para proseguir vigorosamente esta
empresa.

Después de que haya analizado usted nuestra tecnologia, con mucho gusto conversaremos
acerca de su interés en Multi-Gene®.

Lo saluda cordialmente,

Barry McKenzie
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Tecnologia de Multi-Gene® Technology - ¢Cémo funciona?

Ocker Limited

Gen citocina

Virus Virus administrado
a receptores humanos

A
Expresion de ambos genes en células humanas
g
Respuesta del anticuerpo especifico y de las células T al antigeno

Tratamiento y prevencién de la TB
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Patente de los Estados Unidos [19]
B. Humphries

[54] VACUNA RECOMBINANTE
[75] Inventor: B. Humphries

[73] Cesionario: Universidad de Melbourne
[21] N° de Solicitud: 10462
[22] Fecha de presentacion: 1 de junio de 1997

[30] Datos concernientes a la prioridad de
solicitud extranjera

4 de julio de 1996 [AU] Australia PH07212/92
51]Int.Cl6 ............ A61K39/12

[52] US. Cl. ...424/186.1; 424/188.1;
424/199.1; 435/320.1

[58] Campo de busqueda.........514/414,
816;

424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1,

188.1, 199.1, 93.21; 435/172.1,172.3,

69.3, 69.1, 320.1

[56] Referencias citadas

DOCUMENTOS DE PATENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS

4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1
DOCUMENTOS DE PATENTE EXTRANJEROS
WO 8502200 A 5/1985 WIPO...............
CO7H 21/04

Us004722153

[11] NGmero de patente: 5.999.310
[45] Fecha de la patente: 2 de febrero de 1999

WO 8502200
A 5/1985 WIPO

[57] RESUMEN

Una vacuna recombinante con un vector de vacuna
Que incorpora una primera secuenda nucleotidica
capaz de expresarse como un antigeno polipéptido o
como parte del mismo, y una segunda secuencia
nucleotidica capaz de expresarse como una linfocina,
0 parte de ella, eficaz para fortalecer la respuesta
inmunitaria al antigeno polipéptido. Los vectores de
la vacuna incluyen poxvirus, herpes virus o adenovi-
rus, y la linfocina puede ser una interleucina, un fac-
tor de necrosis tumoral o interferén gamma. El vector
de vacuna puede expresar un antigeno polipéptido
extrafio al vector huésped.

2 reivindicaciones, 17 paginas con dibujos
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5,999,310

Las reivindicaciones son las siguientes:

1. Una preparacién para estimular una respuesta inmunitaria a un
antigeno polipéptido en un huésped humano o animal, compuesta
por un vector para expresar un antigeno polipéptido en el menciona-
do huésped humano o animal; dicho vector consta de una primera
secuencia nucleotidica expresada como antigeno polipéptido, y una
segunda secuencia nucleotidica expresada como un polipétido con
actividad linfocitica, mas eficaz para reforzar la respuesta inmunitaria
al antigeno polipéptido en ese huésped humano o animal, en com-
paracion con la respuesta inmunitaria que provocaria en dicho hués-
ped humano o animal la administracion de un vector que incluyera
solo la primera secuencia nucleotidica, en el que dicho polipéptido
con actividad limfocitica se coexpresa con ese antigeno polipéptido
en el mencionado huésped humano o animal.

2. Un método para producir la preparacién en consonancia con la
reivindicacién 1, que abarca la inclusion de una primera secuencia
nucleotidica en el vector, que se expresa como un antigeno polipépti-
do extrafio al vector, y una segunda secuencia nucleotidica que se
expresa como un polipéptido con actividad linfocitica y que es mas
eficaz para reforzar la respuesta inmunitaria al antigeno polipéptido
en ese huésped humano o animal, en comparacion con la respuesta
inmunitaria que provocarfa en dicho huésped humano o animal la
administracion de un vector que incluyera sélo la primera secuencia
nucleotidica, en el que dicho polipéptido con actividad linfocitica se
coexpresa con ese antigeno polipéptido en el mencionado huésped
humano o animal.
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DOCUMENTO 11

SAM INC.

Sefior:

B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Estimado Bazza,

Le agradezco mucho su Ultima carta. Me alegra que se haya referido en ella a la invencion
del Dr. Humpbhries.

La BCG es la vacuna mas comUnmente utilizada para prevenir la tuberculosis, y su empleo se
remonta a casi cien anos. Como usted sabe, es muy eficaz para proporcionar proteccién a los
ninos, y tiene el efecto adicional de proteger contra la lepra. Sin embargo, sabemos que su
eficacia para prevenir la tuberculosis en adultos varia considerablemente en diferentes partes
del mundo y, por supuesto, la BCG ya no se recomienda en los Estados Unidos porque inter-
fiere con la prueba cutanea de la infeccion tuberculosa. El actual tratamiento contra la tuber-
culosis consiste, por lo general, en la administracion de tres, o preferentemente cuatro, anti-
bidticos especificos (y costosos) durante un periodo de seis meses. Este tratamiento suele ser
eficaz, aunque recientemente se han observado formas de tuberculosis resistente a los anti-
bidticos.

Sam considera que la tecnologia que usted ha descrito es suficientemente interesante y mere-
ce un examen mas a fondo y un eventual arreglo comercial; no obstante, creemos ver algu-
nos potenciales problemas graves, en particular:

a) Desde que el Instituto Nacional Americano de Alergias y Enfermedades Infecciosas elabo-
ré su propio "proyecto para producir una vacuna antituberculosa" ha habido un renovado
interés por desarrollar una nueva vacuna y un nuevo tratamiento contra la TB. En conse-
cuencia, el Gobierno de los Estados Unidos esta asignando considerables recursos financie-
ros para producir una vacuna antituberculosa. Ademés, empresas farmacéuticas mucho mas
experimentadas que Ocker estan invirtiendo cientos de millones de dolares para desarrollar
una tecnologia genérica de vacunas y obtener sus beneficios de las actividades contra la TB.

Por ejemplo, sabemos que un prestigioso y experimentado grupo de San Francisco ha des-
arrollado una vacuna BCG genéticamente modificada con eficacia reforzada. También tene-
mos conocimiento de que una empresa suiza ha producido una vacuna utilizando la expre-
sién de antigenos TB en bacterias manipuladas, entre ellas salmonella y listeria. Asimismo, se
sabe que GSK ha realizado notables progresos con una vacuna que emplea un ADN desnu-
do, que permite inyectar directamente en el musculo o la piel un antigeno TB con ADN codi-
ficado, lo cual, obviamente, es un método econémico y simple para inocular antigenos. Por
lo tanto, su tecnologia "multigénica” es una de las diversas tecnologfas posibles.

b) El mercado relativo al desarrollo de vacunas es muy activo, por lo que no nos sorprende-
ria encontrar otras personas que hubieran estado trabajando en tecnologias total o parcial-
mente similares. Esperamos que usted haya realizado indagaciones sobre el estado de des-
arrollo de esa tecnologia y nos pueda informar acerca de la firmeza de su posicion en lo que
concierne a patentes. Antes de seguir adelante, necesitamos garantias de que podremos uti-
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lizar la tecnologia en los Estados Unidos sin entrar en conflicto con ningun otro titular de
patente.

¢) Estoy seguro de que usted conoce en detalle los riesgos relacionados con la terapia géni-
ca. La introduccion de genes en el genoma de una persona no es algo que pueda tomarse
con ligereza. Este tipo de tecnologia recibié algunos comentarios negativos en la prensa de
los Estados Unidos, a raiz del fallecimiento de un paciente sometido a terapia génica. Estos
son riesgos graves, y aunque tomemos las maximas precauciones, un desastre derivado de
una terapia génica podria arruinar a cualquier empresa que fuera lo suficientemente audaz
para utilizarla.

d) En lo que respecta al elevado riesgo, usted ha mencionado la autorizacion de la TGA y el
éxito logrado en ensayos con animales. Sin embargo, segln nuestra experiencia, la probabi-
lidad de trasladar con éxito la vacunaciéon del modelo animal al receptor humano es inferior
al 10%. Usted debera tener presente que los riesgos del licenciatario son muy elevados, y que
cualquier arreglo de licencia debera reflejar esa situacion.

e) Una vacuna preventiva contra la infeccion sera costosa, y su introduccion en el mercado
demandara muchos afios. Las vacunas preventivas también implican un alto riesgo, dado que
se administran a personas sanas, frecuentemente nifios, y por lo tanto deben ser 110% segu-
ras. Evidentemente, el tratamiento de pacientes infectados con el virus de la tuberculosis es
menos costoso y su introduccion en el mercado es mas rapida, pero el nimero de pacientes
es menor y podria ocurrir que un competidor desarrollara una vacuna, y que entonces nadie
contrajera nunca mas la TB.

f) Por supuesto, la TB no es un simple virus, como el de la gripe. Existen numerosas incogni-
tas y creemos que no seréd facil que la FDA apruebe la comercializacién como si se tratara de
una vacuna antigripal. Como usted vera, necesitaremos que la FDA autorice la fabricacion y
la comercializacion.

Tengo previsto algunos viajes en las proximas semanas, y podria pasar por Melbourne, donde
propongo que nos encontremos. La semana que viene le enviaré por fax algunas fechas y
horarios.

Estimado Bazza, estoy seguro de que si trabajamos juntos podemos llegar a algun tipo de
trato mutuamente aceptable. Espero compartir con usted una Fosters bien fria en su magni-
fico y soleado pais.

Un cordial saludo,
Dr. George Washington

Director del Departamento de Licencias
Sam Inc.
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DOCUMENTO Il
HIGHFLIER & Co.
Blue Sky Analysts
Sefor:
B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Ref: Multi-Gene®/Sam
Resumen

Nos referiremos a nuestra reciente reunion en la que se nos encargé un analisis de los pun-
tos fuertes y débiles y las oportunidades y amenazas concernientes a su tecnologia Multi-
Gene®. Nos referiremos también a su aviso del lunes, de que un representante de Sam podria
viajar a Melbourne proximamente, y que antes de completar nuestro informe detallado debe-
rfamos proporcionar urgentemente un resumen preliminar de nuestro analisis. A continua-
cion presentamos ese resumen que, si bien se ha elaborado con limitaciones de tiempo, con-
fiamos en que sea una valiosa ayuda en las reuniones de negociacion. Por supuesto, estamos
dispuestos a asistir a esas reuniones si fuera preciso.

La tecnologia
Multi-Gene® cuenta con un importante nimero de puntos fuertes, a saber:

e jFunciona! Bueno, ha funcionado en los ensayos clinicos realizados con animales infecta-
dos con micobacteryum tuberculosis, la bacteria de la TB, y es razonable pensar que tiene
excelentes probabilidades de funcionar en personas (por supuesto, la fase | de ensayos sera
importante para determinar su seguridad).

¢ La tecnologia podria utilizarse para tratar y prevenir la enfermedad més difundida del
mundo; casi 10 millones de personas desarrollan cada afio una TB activa, y tres millones de
personas mueren como consecuencia de esta enfermedad.

e Es muy ingeniosa; los antigenos y las citocinas provocan una respuesta inmunitaria a la
enfermedad o infeccién y, combinadas al mismo tiempo refuerzan el efecto de esa respues-
ta. Gracias a la sinergia resultante las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz aumen-
tan considerablemente (Obsérvese que también podria ser apropiada para una vacuna pre-
ventiva o profilactica - mas promesas de ganancias).

e Dispone de una buena proteccién de propiedad intelectual. Las oficinas de patente de los
Estados Unidos y de otros paises en todo el mundo han reconocido el caracter novedoso de
la invencion del Dr. Humphries.
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Un precedente util - Biovac Holdings Limited

Biovac es una conocida empresa de biotecnologia que cotiza en la bolsa de Australia; a ese
respecto, algunos puntos en particular son muy importantes para Ocker en lo concerniente
al analisis de su actual posicion y estrategia.

En primer lugar, la estrategia empresarial de Biovac ha sido, y sigue siendo:

o identificar, en fase temprana de desarrollo, medicamentos que aborden necesidades en
gran medida insatisfechas, y

e actuar rapidamente para introducirlos en el mercado, especialmente mediante alianzas
estratégicas con asociados capaces de ejecutar proyectos a partir del descubrimiento o de la
fase temprana de ensayos clinicos.

La estrategia de Biovac ha sido muy fructifera. La empresa fue fundada en 1985 para finan-
ciar (en particular) la investigacion y el desarrollo de un medicamento antigripal basado en un
inhibidor de la neuraminidasa. Biovac identifico a Big Pharma como el asociado preferido; en
1989 se firmaron las bases de entendimiento de un acuerdo, y en 1990 se concerto el acuer-
do detallado.

En 1993 comenzaron los ensayos, que se completaron con costos estimados en US$ 2 millo-
nes, US$ 5 millones y US$ 10 millones (para las fases |, Il y lll respectivamente). En 1998 se
presentaron, ante organismos de reglamentacion de Australia, Europa y los Estados Unidos,
solicitudes de autorizacién para fabricar, comercializar y vender el medicamento antigripal
actualmente llamado Bonza. Durante el ejercicio fiscal que finalizé en junio de 2000 se otor-
garon las autorizaciones y Bonza se introdujo con éxito en los mercados de los Estados Unidos
y Europa.

En el primer ano las ventas fueron de unos US$ 100 millones, principalmente en Europa y los
Estados Unidos (aunque actualmente la venta de Bonza esta autorizada en mas de 40 paises,
que representan el 85% del mercado farmacéutico mundial). Para Biovac, ello supuso rega-
lias del orden de los US$ 10 millones (esa suma podria haber incluido un anticipo de regali-
as u otro pago de Big Pharma, pero habria sido una (modesta) deduccion de regalias para la
institucion investigadora). No se conocen los margenes de Big Pharma, pero segun nuestra
estimacion optima, el 70% seria el beneficio neto sobre las ventas, antes de calcular los gas-
tos generales de la empresa, incluidos los de investigacién y comercializacién. El precio de
venta de Bonza es de US$ 100. Es interesante saber que el ano pasado, de sus US$ 15 millo-
nes de ingresos brutos, Biovac invirtié US$ 10 millones en investigacion y desarrollo, o sea
mucho més del 10% habitual en la industria.

De cara al futuro, se prevé una rapida introduccién del producto en el mercado, y se espera
que las ventas de Bonza en los proximos cuatro anos ascenderan, por lo menos, a US$ 750
millones; ahora bien, esta es una apreciacién muy moderada, ya que se ha obtenido la auto-
rizacién reglamentaria en otros paises y las reivindicaciones de Bonza se han ampliado a su
utilizacién en ninos; ademas, se esta desarrollando un medicamento para prevenir (ademas
de tratar) la gripe. Aun asi, nuestro andlisis revela que Biovac ha recuperado la mayor parte
de su inversion en el primer afo de ventas y, consiguientemente, esta ha sido una operacion
fructifera.
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Algunas consideraciones financieras utiles

Todos sabemos que, debido a la erosion provocada por la inflacion y a los riesgos derivados
de la comercializacion de tecnologia, un délar en el futuro vale mucho menos que un doélar
en mano hoy mismo. Por lo tanto, debemos utilizar los célculos de valor actual neto (NPV o
DCF) para entender de forma urgente y realista el valor actual, en ddlares, que probable-
mente tendran los flujos de ingresos y gastos actuales y futuros relacionados con Multi-
Gene®. Mientras tanto, y a reserva de un nuevo examen y revisién, hemos calculado aproxi-
madamente que el NPV de esa tecnologia es de US$ 125 millones.

Esta suma no permite efectuar ningn pago global ni de regalias a Ocker y, por lo tanto,
cuando (o en caso de que) usted concierte un acuerdo con Sam (o con otro licencitario), el
NPV se reducird consiguientemente. Sin embargo, esa suma refuerza las hipétesis de que las
inversiones de Biovac guardan relacién con los margenes; las fases |, Il y Il se completaron al
final de los anos primero, tercero y quinto respectivamente; la comercializacién comenzé en
el quinto ano y las ventas fueron de dos millones de dosis; en el decimoquinto ano las ven-
tas ascendieron a 90 millones de dosis; las regalias son pagaderas a Ductonia y los impues-
tos representan el 33%. Mas importante aun, el costo medio ponderado del capital es un dis-
creto 40%, que refleja los riesgos técnicos y comerciales conexos.

Estas son técnicas estadisticas en las que se aplican teorias de probabilidad y valores equiva-
lentes de certeza, que pueden ser muy Utiles para determinar la exactitud de ciertas sumas.
Abordaremos mas detalladamente esta cuestion en la reuniéon que celebraremos para exami-
nar el proyecto de resumen, de modo que podamos concluir nuestro informe.

Sam Inc.

Sam es una empresa muy conocida, aunque mucho menor que gigantes como Pfizer,
GlaxoSmithKline & Merck, o Big Pharma. Hace algunos afos, Sam introdujo con éxito en el
mercado un importante medicamento nuevo, y creemos que esta buscando activamente (y
con inquietud) oportunidades de licencia. Por consiguiente, en nuestra opinién, la tecnologia
relacionada con la TB y Multi-Gene® es una buena oportunidad para Sam, especialmente
porque el mercado de la TB debe ser por lo menos el doble que el de la gripe. Tal vez seamos
demasiado optimistas, pero creemos que Multi-Gene® podria representar anualmente unos
US$ 1.000 millones, al igual que el Viagra (impotencia), el Lipitor (colesterol) y el Norvase
(hipertension) de Pfizer.

Por ultimo, es importante insistir en que la TB no se circunscribe a paises tales como
Camboya, Sudéfrica o Zimbabwe. En los Estados Unidos hay actualmente unos 15 millones
de personas con TB. Entre 1993 y 1996 Nueva York gasté US$ 750 millones para proteger
hospitales y céarceles. Suponiendo la observancia del tratamiento, cada caso implica un costo
promedio de US$ 25.000, y si se trata de una TB polifarmacorresistente esa suma puede
ascender a US$ 250.000 por caso.
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Por todo lo expuesto, creemos que usted puede encontrarse en una posicion muy ventajosa,
pero, en todo caso, estimamos que lo mejor seria buscar un acuerdo de licencia totalmente
pagada tras una comercializacion eficaz; a ese respecto, ampliaremos y justificaremos esta
conclusion en nuestro informe completo.

HIGHFLIER & CO.
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DOCUMENTO IV

OCKER LIMITED

Memorando
A: B. McKenzie
De: B. Humphries

Estimado Bazza:

Después de haber leido el informe de Highflier puedo entender por qué ese barco esta a
punto de hundirse. Ese informe no vale el papel en el que fue escrito, por no hablar de los
miles que tU pagaste por él.

Déjame exponer crudamente algunos hechos concretos.

1. He oido rumores de que existen, por lo menos, dos tecnologias competitivas; una
bacteria de listeria manipulada con antigenos de tuberculosis, y una vacuna que incluye un
ADN desnudo con antigenos multiples. Una vez que se ha invertido una enorme suma en el
desarrollo de un proceso alternativo y ese proceso obtiene la aprobacion de la FDA, no que-
dan esperanzas para ninguno de los otros, jy eso nos incluye a nosotros!

2. Estda muy bien pedir una suma global una vez que se haya alcanzado la fase de
comercializacion. Te recuerdo que en sélo dos anos podremos recuperar nuestras acciones.
Dado que el capital de la empresa se dilapida entre todos tus costosos asesores, entre ellos
Highflier, tendras problemas para desembolsar los US$ 125.000, a menos que obtengas
algun tipo de tasa por gastos iniciales o un acuerdo suficientemente riguroso que otorgue a
las acciones una cotizacion superior a su valor de rescate. A mijuicio, lo que queremos es una
suma global inicial y regalias sobre las ventas.

3. ¢ Qué proteccion tenemos si Sam no consigue desarrollar vigorosamente su vacu-
na antituberculosa? ;Podemos adquirirla y conceder licencias o venderla a cualquiera?
Seguramente, te hubiera convenido consultar a un buen asesor de licencias en vez de esos
farsantes con sus probabilidades y generalidades y precedentes inutiles.

4. Hagas lo que hagas, mi querido Bazza, lo haras sin mi. He aceptado un cargo alto
excelentemente remunerado en Sam, y me iré el mes que viene. Mi contrato con ellos me
impide proporcionar asesoramiento externo, asi que tendras que arreglarte solo. Eso no sig-
nifica que yo piense que el acuerdo no pueda funcionar. Aln creo que es una buena idea y
que el proceso es eficaz, a condicion de que pongas manos a la obra y lo vendas, en vez de
quedarte sentado encargando carisimos informes inutiles.

jGracias!
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DOCUMENTO V

UNIVERSIDAD DE DUCTONIA
54 Gene Way, Ductonia, CA, Estados Unidos

Sr. B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Ref.: Vacuna recombinante
Estimado Sefor McKenzie:

Hemos tomado conocimiento de que su empresa es la titular de la patente N° 5.999.310 de
los Estados Unidos, en la esfera de vacunas recombinantes. De nuestro examen de su paten-
te se desprende que usted podria necesitar una licencia de la Universidad de Ductonia (UD)
para aprovechar al maximo ciertos elementos de su patente. La UD esté dispuesta a ofrecer-
le a su empresa condiciones de licencia generosas en relacion con el valioso sistema de trans-
ferencia de genes que es objeto de nuestra patente Avipox.

Si bien en la actualidad se utilizan numerosas técnicas para introducir genes en células, la
investigadora Henrietta Fouletta fue la primera en proponer el uso de vectores Avipox para
transferir genes a las células. Esta tecnologia esta protegida por la patente 1.234.567 de los
Estados Unidos, conocida como patente Avipox, cuyo titular es la UD. Este sistema de trans-
ferencia de genes virales es superior a las tecnologias existentes, porque la utilizacion de vec-
tores Avipox permite superar muchas de las actuales dificultades relacionadas con los vecto-
res virales. Ademés de alcanzar tasas de transfeccion méas elevadas, el empleo de vectores
Avipox recombinantes limita la replicacién viral y disipa las preocupaciones concernientes a
una eventual infeccion viral.

La UD fue fundada en 1872 y tiene una reconocida reputacién de excelencia en el campo de
la biotecnologia. Dispone de una amplia cartera de patentes centrada en sistemas de trans-
ferencia de genes. No obstante, el punto fuerte de la UD es la investigacion, no la comercia-
lizacién. Tenemos un buen historial de licencias de nuestra tecnologia y conocemos las com-
plejas cargas que suponen las regalias para las nuevas empresas biofarmacéuticas. Por tal
motivo, la UD esta dispuesta a ofrecerle una licencia no exclusiva a una tasa muy razonable;
dependiendo del uso de la tecnologfa se podrian considerar tres licencias diferentes, a saber:

Opcion 1. Utilizaciéon en vacunas en general
Tasa de concesion de licencia: US$ 100.000; y
Regalias sobre las ventas netas: 0,5%.

Opcion 2. Utilizaciéon en una vacuna contra una sola enfermedad
Tasa de concesion de licencia: US$ 25.000; y
Regalias sobre las ventas netas: 0,5%.
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Opcion 3. Utilizacion para investigacion/ensayos/fines no comerciales
Tasa de concesion de licencia: US$ 10.000.

Todas las licencias ofrecidas tienen un ambito de utilizacion limitado a América del Norte
(Canada, Estados Unidos y México). No obstante, la UD dispone también de los correspon-
dientes derechos de patente de esa tecnologia en Europa, China y Japén vy, si fuera preciso,
estd dispuesta a negociar una licencia mundial. Ademas, se puede prever la opcion de ampliar
u obtener una licencia, ya sea para Europa o el resto del mundo, en caso necesario; los arre-
glos financieros para esos territorios son iguales a los previstos para América del Norte.

Si lo desea podemos enviarle nuestro acuerdo modelo de licencia para su examen y aproba-
ciéon. Hasta el presente, mas de 50 empresas han firmado nuestro acuerdo modelo de licen-
cia. Confiamos en que apreciard usted que las condiciones financieras son modestas y, con-
siguientemente, no es posible modificar los términos del acuerdo modelo de licencia para
ningun licenciatario en particular.

Lo saluda muy atentamente.

John Avery
Director del Departamento de Licencias
Universidad de Ductonia
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DOCUMENTO VI

WINNINGHAM & LOSINGHAM
PATENT ATTORNEYS AT LAW

Confidencial: Secreto profesional

Sefor B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Ref.: Universidad de Ductonia, Patente N° 1.234.567 de la Estados Unidos (patente Avipox)
Estimado Sefior McKenzie:
Nos referiremos a su reciente carta en la que nos manifestaba su deseo de saber:

® sila patente Avipox es valida;

e sila utilizacion de la tecnologia Multi-Gene® por Ocker (o cualquier licenciatario) infringi-
rfa la patente Avipox en los Estados Unidos; y

e si es necesaria una licencia de la Universidad de Ductonia.

En nuestra opinion, un tribunal dictaminaria que las reclamaciones relativas a Avipox son legi-
timas. Esta conclusion se basa en nuestro andlisis del historial de la tramitacion y del estado
de desarrollo que alli se menciona. Segun sus instrucciones, no hemos realizado separada-
mente una busqueda del estado de la técnica. En particular, estimamos que se cumplen los
requisitos juridicos concernientes a novedad y no evidencia. Hemos interpretado las reivindi-
caciones seguin las normas habituales de interpretacién. Aunque creemos que las opiniones
manifestadas son correctas, en caso de litigio siempre existe cierto grado de incertidumbre.

Dado que la vacuna de Ocker y su método de preparacion estan comprendidos en el &mbito
de las reivindicaciones de la patente Avipox, ya sea literalmente o en virtud de la doctrina de
equivalentes, creemos que Ocker seria responsable por infraccién de patente. Le informamos
que, en principio, la situacion es similar en otros paises, pero creemos que seria prudente veri-
ficarlo antes de fabricar o vender efectivamente el producto en otros paises.

Ademas, hemos analizado la carta enviada por la Universidad de Ductonia a Ocker en rela-
ciéon con una licencia de la patente Avipox. Cabe sefialar que la patente Avipox incluye una
reivindicacion de producto y una reivindicacién de proceso, por lo que la importacion de la
vacuna recombinante Multi-Gene® en los Estados Unidos supondria una infraccién con arre-
glo a la legislacion de los Estados Unidos. En consecuencia, si Ocker (o cualquier licenciata-
rio) desea fabricar, importar o vender la vacuna Multi-Gene® en los Estados Unidos, necesi-
tara sin duda una licencia de la patente Avipox para los proximos 15 afnos. Hemos examina-
do las condiciones propuestas y estimamos que reflejan el enfoque habitual de la universi-
dad, consistente en ofrecer a bajo costo una licencia no negociable en términos equitativos
y razonables.

Lo saludamos muy atentamente.

Winningham & Losingham
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C. Un procedimiento para reducir las emisiones de cobre
Antecedentes

Mas del 90% del suministro mundial de minerales de cobre se realiza en
forma de sulfuros minerales recuperados de un concentrado que normal-
mente contiene entre el 20% y el 30% de azufre. Tradicionalmente, ese
concentrado se funde y la mayor parte del azufre, o todo, se emite a la
atmdsfera en forma de diéxido de azufre (SO2). EI Organismo de
Proteccién Ambiental de los Estados Unidos ha exigido la adopcion de
normas oficiales sobre emision de didxido de azufre, y en la mayoria de
los Estados de ese pais se exige que las emisiones de diéxido de azufre no
superen el 10% del azufre contenido en el concentrado mineral. En
Australia y el Canada existen requisitos legales similares.

El Dr. Humphries, un quimico australiano independiente con amplios
conocimientos en materia de procesamiento de minerales, descubrid
hace tres afos un procedimiento que utiliza una reaccion quimica ya
conocida, para reducir las emisiones de didxido de azufre durante las ope-
raciones de depuracién de minerales de sulfuro de cobre. El descubridor
cedio sus derechos de invenciéon a una empresa australiana recientemen-
te establecida, Ocker Limited, a cambio de una participacion en esa
empresa. En un acuerdo separado, Ocker convino en recuperar esa parti-
cipacién mediante el pago de US$ 100.000 si, en el plazo de dos aros, el
Dr. Humphries deseaba renunciar a ella. Ocker presentd solicitudes de
patente para proteger la invencion en los paises en que considerd que el
procedimiento se utilizaria con mayor probabilidad. Esos paises otorga-
ron, ademas, proteccion a la marca CuprOz®, utilizada para identificar
ese procedimiento.

Durante una reciente visita a los Estados Unidos, el Sr. McKenzie, Director
General de Ocker, conocié al Dr. Washington en una conferencia de la
Sociedad de Ejecutivos de Concesién de Licencias, y le menciond los tra-
bajos del Dr. Humphries. EI Dr. Washington mostré interés por la inven-
cion y dijo que era Director del Departamento de Licencias de Sam Inc.,
un productor estadounidense de cobre que manejaba aproximadamente
el 20% de ese mercado en los Estados Unidos. El Dr. Washington le pidié
al Sr. McKenzie que le proporcionara mas detalles sobre el procedimien-
to.
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A su regreso a Australia, el Sr. McKenzie escribié una carta al Dr.
Washington (Documento 1), en la que describia el procedimiento
CuprOz® y sus ventajas.

En su respuesta (Documento II), el Dr. Washington reiterd su interés y
sugirié que las partes se reunieran durante su préxima visita a Australia.

El  Sr. McKenzie acepté la invitacion del Dr. Washington.
Desafortunadamente, su secretaria adjunté a la carta de aceptacion, inad-
vertidamente, una copia de un informe preparado por Highflier & Co.,
una empresa que realiza analisis financieros para Ocker (Documento Ill), y
una copia de un memorando del Dr. Humphries al Sr. McKenzie
(Documento V).

En su memorando dirigido al Sr. McKenzie (Documento IV), el inventor,
Dr. Humphries, comunicé que habia aceptado un cargo directivo en el
departamento de investigacién de Sam Inc., si bien mantenia su partici-
pacion en Ocker. Ocker estimé que esta era una "buena noticia-mala
noticia". La mala noticia era que el Dr. Humphries ya no podria prestar
asistencia en las negociaciones, ni Ocker podria presentar el incentivo de
posibles aportaciones futuras del inventor. La buena noticia era que tal
vez el inventor defenderia Multi-Gene® frente a otros procedimientos
competidores que Sam pudiera estar buscando.

Tras un intercambio de mensajes por fax, las partes decidieron que en vez
de reunirse en Australia serfa mas conveniente para ambas reunirse en
Ciudad del Cabo, y en vista de las limitaciones de tiempo, Sam propuso
el siguiente programa:

1. Examinar las ventajas del procedimiento CuprOz®.
2. Analizar la posibilidad de concertar un acuerdo de licencia y las
condiciones del mismo, incluidas:
a) la definicion del activo cuya licencia se otorgara; y
b) laindicacién del tipo de licencia exclusiva/no exclusiva, con/sin
derechos de sublicencia, y el territorio que abarcara
¢) el suministro de asistencia técnica permanente por parte de
Ocker.
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Determinar, si se pudieran identificar condiciones mutuamente
aceptables, los arreglos financieros del acuerdo, incluidos los con-
cernientes a:
a) formay cronograma de los pagos, por ejemplo,

. pago inicial y regalias;

. licencia totalmente pagada; y
b)  otras consideraciones financieras pertinentes.
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DOCUMENTO I

OCKER LIMITED

Dr. G. Washington
Director del Departamento de Licencias
Sam Inc.

Estimado George:

Ha sido un placer encontrarlo en la reciente reunién de la LES (Estados Unidos). En esa opor-
tunidad le hablé de CuprOz®, nuestro procedimiento para recuperar cobre a partir de sulfu-
ros minerales, con una considerable reduccion de emisiones de azufre.

Entiendo que, hasta ahora, los productores estadounidenses de cobre han logrado mantener
alejados a los funcionarios del Organismo de Proteccion Ambiental gracias a sus contactos en
los medios politicos, a sus razonados argumentos sobre el relativo aislamiento de las fabricas
con respecto a las areas densamente pobladas, y a la importancia vital del cobre barato para
el mundo industrializado. Sin embargo, creo que esta situaciéon cambiard muy pronto.

Tal vez haya notado usted que en Australia, donde la legislacion prescribe un maximo de emi-
siones del 10%, igual que en su pais, ya ha habido amenazas de juicio. Ademas, he visto un
informe reciente sobre un discurso muy fuerte de su Presidente ante la Asociacién de Mineros
de los Estados Unidos, en el que advirtio claramente, "dejen de contaminar o acabaran en
los tribunales".

Nuestro procedimiento ofrece a su empresa una oportunidad ideal de prepararse para lo
inevitable. Mediante la aplicacion de nuestro procedimiento a escala de laboratorio, creemos
que en un plazo de dos afos su fabrica podria satisfacer no solo el requisito actual, que fija
el limite de emision en un 10%, sino incluso reducir ese limite al 5%, tal como se propone
en un proyecto de ley sometido actualmente a examen en el parlamento del Japén. No cono-
cemos ningun otro procedimiento que permita alcanzar esos limites.

Nuestro procedimiento para recuperar cobre a partir de sulfuro de cobre incluye la paletiza-
cion de una mezcla de minerales de cobre y cal. La proporcién de cal varia entre el 80% vy
100% del equivalente estequiométrico del sulfuro contenido en el mineral, y ambos ingre-
dientes se muelen para producir entre 200 y 400 celdillas; luego se realiza la paletizacion de
la mezcla y se la calienta a una temperatura de entre 400°C y 600°C; la mezcla calentada se
filtra con acido sulfurico para formar una solucion sulfurosa, de la que puede recuperarse el
cobre por métodos convencionales, entre ellos la extracciéon electrolitica, la extraccion con
solventes o la cementacion. Se adjunta un diagrama de las operaciones. Todo el proceso fun-
ciona muy bien en los experimentos realizados en laboratorio, y a esa escala hemos desarro-
llado conocimientos técnicos sustanciales. Podemos mostrar que la eficacia del procedimien-
to es igual a la de sus procedimientos actuales, y que la recuperacién de oro y plata a partir
de escoria es también la misma que se logra con los procedimientos convencionales que uste-
des utilizan.

La ventaja de CuprOz® consiste en que mediante la paletizacion de la mezcla se puede con-
trolar facilmente la velocidad de reaccién, que es importante para controlar la temperatura
de la reaccion dado que el proceso es exotérmico. Si la temperatura es demasiado elevada se
forman desechos que no se pueden filtrar con acido sulfurico.
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Afortunadamente, la cal actia como un aglutinante natural y proporciona granulos capaces
de resistir un lecho de calcinacién de hasta 18 pulgadas, lo que asegura un volumen de pro-
duccién anual de hasta 100.000 toneladas hacia o desde su propia fabrica. Otra ventaja sus-
tancial es que hemos logrado resultados mediante el uso de cantidades superestequiométri-
cas de cal en relacion con el contenido de sulfuro del mineral; todavia podemos mantener un
nivel muy bajo de emisiones de sulfuro y, al mismo tiempo, proporcionar todo el 4cido sulfu-
rico necesario a partir de la célula de extraccion electrolitica, y obtener incluso un excedente
para vender, que a US$ 6 por tonelada es un derivado aprovechable. Las investigaciones rea-
lizadas en Australia revelan que la escoria de sulfato de calcio también podria venderse para
producir paneles de yeso destinados a la industria de la construccion.

Hemos obtenido patentes en Australia, Canada y Estados Unidos, y esperamos la aprobacion
de las solicitudes presentadas en Chile, Per, Sudafrica y Zambia, con lo cual abarcaremos los
mercados de los principales paises productores, y confiamos en su magnitud y firmeza.
Nuestras investigaciones no se han desarrollado en un callejon sin salida, y por lo tanto nues-
tros conocimientos técnicos son pertinentes y valiosos. El proceso seria particularmente apli-
cable en Australia y el Canada, debido a la relativa proximidad de los depositos de cal y las
minas de cobre. Esta situacion sugiere buenas perspectivas en lo que respecta a sublicencias.

George, estoy plenamente convencido de que si usted llega a un acuerdo con nosotros, en
un plazo de cinco afos su empresa podra recuperar los gastos de investigacion y desarrollo
del procedimiento mediante el otorgamiento de sublicencias. Los productores de cobre de
todo el mundo estan sintiendo las presiones en relacion con la proteccion del medio ambien-
te, y si su empresa adopta ahora este procedimiento toda la industria estara golpeando a su
puerta en pocos afios. Por otra parte, usted podrd mantener la puerta cerrada y obtener
entonces una importante ventaja competitiva. En todo caso, si la suya fuera la primera
empresa en explotar ese procedimiento, podria lograr considerables beneficios. Nuestro com-
promiso con respecto al procedimiento es absoluto, dado que hemos invertido mas de medio
millén en su desarrollo y solo la falta de capital nos impide seguir avanzando vigorosamente.

Espero con interés sus comentarios y sugiero que, si su empresa estuviera interesada en enta-
blar relacién con Ocker, nos reunamos para elaborar un acuerdo.

Un cordial saludo,

Barry McKenzie
OCKER LIMITED

Anexo: diagrama de las operaciones
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DOCUMENT II

SAM INC

Sefor:

B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Estimado Bazza,

Muchas gracias por su reciente carta. Me complace sobremanera que me haya escrito acer-
ca de la invencién del Dr. Humphries.

Creo que es usted demasiado pesimista en lo que concierne a la situacion relativa a la con-
taminacién; como todos sabemos, los politicos hablan mucho y actian poco. Nosotros esta-
mos ejecutando un eficaz programa de control de la contaminacion basado en la depura-
cion de gases, que nos ha permitido reducir nuestras emisiones en aproximadamente un
40% del contenido de azufre del mineral, lo que representa una mejora del 35% respecto
de nuestros niveles anteriores y, de momento, ello ha satisfecho a nuestras autoridades loca-
les. Sam estima que el procedimiento que usted ha descrito es suficientemente interesante
como para merecer discusiones mas profundas, y un eventual acuerdo de cooperacion; sin
embargo, creemos que podrian presentarse algunos problemas graves. Esos problemas seri-
an los siguientes:

a) Creemos que es dificil aceptar el caracter novedoso de la propuesta del Dr.
Humphries. La reaccion de cal y minerales de sulfuro de cobre para formar sulfato
de calcio y éxidos de cobre, y evitar asf la emision del azufre contenido en el mine-
ral en forma de diéxido de azufre es bien conocida en el sector. Sabemos que en el
Peru se esta utilizando un lecho fluidizado que contiene gravilla, con el propdsito de
generar la reaccién que usted ha descrito.

b) Usted se ha referido al suministro de conocimientos técnicos, pero s6lo menciona
experimentos a escala de laboratorio. Segun nuestra experiencia creemos que se
precisara, por lo menos, una inversién de US$ 500.000, solo para completar las
pruebas en un banco, a fin de optimizar el procedimiento con miras a utilizarlo en
los Estados Unidos y tomar la decision de ensayarlo en una planta piloto. Ademaés,
se requerird una inversion adicional de aproximadamente US$ 1,5 millones para
construir una planta piloto, antes de poder adoptar la decisién de iniciar la produc-
cion comercial. En este contexto, se deberd tener presente que los riesgos del licen-
ciatario son muy elevados, y que cualquier arreglo de licencia debera reflejar esa
situacion.

Q) Creemos que la eliminacién de la escoria, particularmente la escoria de yeso, podria
plantear graves problemas ambientales, y
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d) Su afirmacion de que CuprOz® es el Unico procedimiento disponible para esa ope-
racién no es muy convincente. Nos han ofrecido un concentrador de sulfuros que
produciria soluciones con alto contenido de azufre, aptas para su venta a los fabri-
cantes de papel como agentes blanqueadores. No hemos aceptado porque, como
en su caso, el producto aun no estd plenamente desarrollado y sus promotores
desean un pago inicial considerable. Ademas, nos ha disuadido la deprimida situa-
cion actual de la industria papelera, si bien esta podria cambiar drésticamente en el
futuro.

El mes que viene estaré en Melbourne, donde propongo que nos encontremos. La semana
que viene le enviaré por fax algunas fechas y horarios. Estimado Bazza, estoy seguro de que
si trabajamos juntos podemos llegar a algun tipo de trato mutuamente aceptable.

Un cordial saludo,
Dr. George Washington

Director del Departamento de Licencias
Sam Inc.
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DOCUMENTO I

Highflier & Co.
Financial Analysts

Sefor:

B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Ref.: Anélisis de decision relativo al potencial de licencia de CuprOz®

Siguiendo sus instrucciones, hemos realizado una investigacion de los puntos fuertes y débi-
les de su posicién como licenciante de la invencién del Dr. Humphries relativa a la recupera-
cion de cobre. Hemos analizado la situacion de su empresa en el marco de un "anélisis de
decision", con el fin de determinar el maximo potencial que puede tener CuprOz® para su
compania en términos econémicos inmediatos.

Hemos tenido en cuenta su observacién de que los actuales métodos de produccion de cobre
suponen niveles de emisién de diéxido de azufre considerablemente mas altos que los per-
mitidos actualmente en virtud de los reglamentos oficiales vigentes. Asimismo, hemos teni-
do en cuenta su observacién de que esos limites no se hacen cumplir estrictamente en la
actualidad, pero es muy probable que se apliquen préximamente y que, incluso, se fijen limi-
tes mas bajos dentro de los proximos dos anos.

Ademds, nuestra evaluacién se basa en el supuesto de que el procedimiento del Dr.
Humphries reduce efectivamente las emisiones de SO2 a menos del 10%, y posiblemente a
menos del 5%. Nuestro ingeniero de costos calcula que el procedimiento no ofrece ahorros
importantes, pero tampoco deberia ser mas costoso que el procedimiento convencional. Si
como usted lo sugiere la invencion del Dr. Humphries aumentara efectivamente la eficacia de
fabricacién, ello mejoraria su posicién mas alla de lo que revela el presente anélisis.

Nuestras investigaciones han revelado cierto nimero de hechos sobresalientes relativos a la
situacion actual de la industria productora de cobre, a saber:

a) El mercado mundial del cobre representa anualmente unos US$ 3.000 millones, lo que
indica la magnitud de lo que esta en juego si pudiera persuadirse a la industria para
que adopte su procedimiento. Es evidente que los productores de cobre no introduci-
ran medidas de control de la contaminacion si pueden evitarlo.

b) Las cifras publicadas sugieren que los altos hornos en funcionamiento podrian modi-
ficarse mediante la incorporacién de equipo adicional para controlar las emisiones y
satisfacer asi los actuales requisitos de contaminaciéon del 10%; a continuacion pre-
sentamos un cuadro con las estimaciones publicadas. Cuando se realizaron estos estu-
dios el cobre se vendia aproximadamente a 30 centavos/kg. Sabemos que dichas
modificaciones probablemente seran insuficientes para satisfacer un nivel del 5%.
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CUADRO 1
Gastos: Capital Funcionamiento  Cantitad Total Media
Fuente c/kg Cu c/kg Cu c/kg Cu
Estudio de la industria 2.4 2.2 4.6
Departamento de Mineria 3.4 3.3 6.7
2.0-4.2 5.4 8.5
Casa Blanca 20-50 59-10.7 12.0
Departamento de Medio
Ambiente
) Con respecto a los ultimos dos afos, la produccién anual de cobre y los precios medios
Produccién anual Media de precios
Dos afos atras 8.90 milliones de toneladas US$353 por toneladas
El afo pasado 8.36 milliones de toneladas US$204 por toneladas

El preci

fueron los siguientes :

o actual (Mercado de Metales de Londres) es de US$ 318 por tonelada. Segun las pro-

yecciones de la industria, los precios del cobre aumentaran anualmente un 5% en dolares
constantes. Esto, sumado a una modesta tasa de inflacién del 5%, supondria un aumento
anual del precio real del cobre del 10% con respecto al nivel actual.

d)

El Ultimo Informe Anual de Sam revela que en el presupuesto trienal se destinaron US$
30 millones al control de la contaminacion. Esto indica que Sam podria tener un inte-
rés legitimo en su procedimiento. Ademads, es interesante sefalar que, en dicho
Informe, las sumas correspondientes a depreciacién sugieren que probablemente la
fabrica de Sam, cuya capacidad de produccién anual es de 275.000 toneladas distri-
buidas en cuatro altos hornos, debera reemplazarse totalmente a lo largo de un peri-
odo de cuatro afos que comenzaria dentro de dos anos.

Nuestras investigaciones revelan que en la industria del cobre "lo habitual" en cuan-
to al pago de regalias por un procedimiento totalmente desarrollado es aproximada-
mente del 0,6% del valor unitario del cobre producido. Obviamente, deberia pagarse
menos por un procedimiento que no esta totalmente desarrollado. De hecho, creemos
que probablemente un licenciatario exigiria una licencia completamente pagada, en
vista de la sustancial aportacion que debera efectuar para hacer del procedimiento
una realidad comercial; es decir, el licenciatario deseara pagar una suma global para
utilizar sin limitaciones el procedimiento durante toda su vida.

En nuestra opinién, no se puede decir que exista en la industria del cobre una norma
habitual relativa a los derechos de utilizacion de la marca CuprOz®. Sin embargo, ese
derecho tiene cierto valor, dado que la invencién del Dr. Humphries es muy conocida
por su nombre, tanto por derecho propio como por aprovechar la buena reputacion
de Australia desde el procedimiento separacién de minerales por flotacion desarrolla-
do en Broken Hill a principios de 1900. (Sabra usted que el método de flotacion para
la extraccién de minerales se convirtié en el de mayor utilizacion en todo el mundo).
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f) El andlisis de la dinamica de una fabrica procesadora de cobre exige tener en cuenta
diversas consideraciones y requiere una comprension minima de las mismas a fin de
poder realizar "estimaciones conjeturales" apropiadas para su utilizacion en el "ana-
lisis de decision". Estos factores incluyen:

Dindmica de una planta procesadora de cobre

Gastos de capital - Mercado para el azufre (o el H2S04)
Gastos de funcionamiento - Fuente de piedra caliza

Tipo de depdsitos minerales - Eliminacién de la escoria
Tamafo de la planta - Calidad del cobre obtenido
Antigtedad de la planta - Normas relativas a contaminacion

Es dificil determinar con exactitud los costos correspondientes a distintos tipos de plantas.
Utilizamos una "estimacion conjetural” para facilitar el inicio de la evaluacion de los gastos
de capital. Segln esa estimacion, la instalacion de un equipo de control de la contaminacion
en una planta cuya capacidad de produccion anual fuera de 100.000 toneladas al ano cos-
tarfa US$ 30 millones, es decir US$ 300 por tonelada de capacidad.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, los principales factores son: reactivos, servicios,
personal y mantenimiento. No hemos podido obtener estimaciones relativas a los gastos de
funcionamiento de distintos tipos de plantas por lo que suponemos que los costos son equi-
valentes.

El tipo de depdsito mineral es importante en la planificacion de una planta. En este contex-
to, se ha de tener en cuenta la magnitud prevista del deposito mineral, por cuanto ello deter-
minard el tamafo y la vida Util de la planta. Las economias de escala pueden variar entre los
diferentes tipos de planta, por ejemplo, hidrometallrgicas (el procedimiento del Dr.
Humphries) o pirometalurgicas (altos hornos).

Asimismo, en el proceso de decision relativo a una planta de producciéon de cobre es impor-
tante la existencia de un mercado para los productos derivados. Teniendo en cuenta el precio
de mercado del acido sulfurico, de aproximadamente US$ 6 por tonelada, la utilizacion del
4cido sulfurico en proximidades de la planta, donde la incidencia de los gastos de transporte
es menor, podria hacer viable una planta de cobre establecida en un lugar determinado.

Una consideracion importante en lo que respecta a la ubicacion de la planta es la fuente de
suministro de piedra caliza. El procedimiento guarda estrecha relacion con el precio, la dis-
ponibilidad y la calidad de la piedra caliza utilizada. La eliminacion de la escoria de sulfato de
calcio derivada del procedimiento podria plantear un problema ambiental. Una empresa de
ingenierfa con la que consultamos estimd que no seria problema enterrar el sulfato de calcio,
aunqgue otra empresa considerd que la operacion era algo mas compleja que eso.

No obstante las predicciones optimistas del Dr. Humphries, no puede darse por sentado que
la calidad del cobre que se obtenga mediante el procedimiento serd necesariamente equiva-
lente a la calidad del cobre que se obtiene mediante el procedimiento de fundicién realizado
en grandes cantidades. La aplicacién de las normas sobre contaminacion y cualquier futura
modificacion de esas normas seran factores criticos para un productor de cobre. Como ya se
ha dicho en el presente informe, hemos constatado que numerosas plantas de fundicion exis-
tentes no pueden satisfacer las normas establecidas en lo que respecta a las emisiones de dié-
xido de azufre.
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Teniendo en cuenta estos factores, recomendamos que procure obtener de su eventual licen-
ciatario el desembolso de una suma global basada en una regalia hipotética del 0,5% por
unidad de cobre producida, que se pagaria una vez alcanzada la fase de produccién comer-
cial. Los célculos que se presentan en el Cuadro 2 se basan en esa recomendacion. Nuestros
calculos del precio del cobre se basan en los prondsticos del precio del cobre proporcionados
anteriormente, y en un plazo de dos afios hasta el inicio de la produccién comercial, con arre-
glo al diagrama de Gantt adjunto. Estimamos que la produccién minima para que la planta
de fundicion sea econémicamente viable es de aproximadamente 30.000 toneladas anuales
y, consiguientemente, hemos calculado los pagos de sumas globales que podrian preverse
para una planta de 30.000 toneladas anuales, una de 50.000 toneladas anuales y una de
100.000 toneladas anuales. La vida util de la planta dependeréd de la cantidad de mineral, del
tamano de la planta y de la demanda de cobre. Hemos utilizado hipétesis de vida util de 5,
10y 15 anos.

Hemos recomendado el pago de una suma global, pero, seguiin nuestros calculos relativos a
las regalias, parece razonable aplicar una tasa de actualizacion que tenga en cuenta que, al
recibir una suma global, su empresa dispone de dinero antes de lo que lo hubiera recibido
por concepto de regalias. En consecuencia, recomendamos aplicar una tasa de actualizacion
del 10%, si bien nuestros calculos se basan en una tasa del 15%.

Usted podria pensar que nuestras tasas de actualizacién no reflejan apropiadamente el ries-
go asumido. Sin embargo, ello es apropiado para un licenciatario del procedimiento, ya que
generalmente, un licenciatario es mas bien enemigo que amigo del riesgo.

Existen técnicas estadisticas que suponen la aplicacion de teorias de probabilidad y valores
equivalentes de certeza, que pueden ser muy Utiles para determinar la exactitud de ciertas
sumas. Abordaremos mas detalladamente esta cuestion en la reunién que celebraremos la
semana préxima para examinar el presente informe y planificar nuestras préximas actividades.

Highflier & Co.
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CUADRO 2
VALORES ACTUALES: PERSPECTIVAS PRESENTES

Ciertos flujos del 0,5% de regalias comenzando en dos afos - En millo-
nes de US$

30.000 toneladas anuales de produccion de cobre

Milliones de US$ Vida util de la planta

tasa de actualizacién 5 afos 10 afos 15 anos
10% 0.35 0.91 1.8
15% 0.33 0.86 1.7

50,000 toneladas anuales de produccién de cobre

Milliones de US$ Vida util de la planta

tasa de actualizacién 5 afnos 10 afnos 15 anos
10% 0.58 1.5 3.0
15% 0.55 1.4 2.8

100,000 toneladas anuales de produccion de cobre

Milliones de US$ Vida dtil de la planta
tasa de actualizacion 5 afos 10 anos 15 anos
10% 1.2 3.0 6.0

15% 1.1 2.9 5.7
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CUADRO 3

DIAGRAMA DE GANTT PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Anos
Dos ultimos | Presente Proximos tres

fase A
Prueba en banco I
Planta piloto
Decision

fase B
Planta piloto [

Ensayo |

Planta
comercial
Decision

fase C
Planta
comercial

Sublicencias [ ]
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DOCUMENTO IV

OCKER LIMITED

MEMORANDO
A B. McKenzie
DE: B. Humphries

Me ha sorprendido el informe de Highflier. No vale el papel en el que fue escrito, por no
hablar de los miles que tu pagaste por él.

Déjame exponer crudamente algunos hechos concretos.

He oido rumores de que existen, por lo menos, dos procedimientos competitivos; un super-
lavador, y un procedimiento que utiliza nuestra reaccion, junto con granulos inertes en un
lecho fluidizado para controlar la temperatura de la reaccién. (Este ultimo procedimiento ¢no
infringe nuestra patente?). Una vez que se ha invertido una enorme suma en el desarrollo de
un procedimiento no quedan esperanzas para los demaés, jy eso nos incluye a nosotros!

Estd muy bien pedir una suma global una vez que se haya alcanzado la fase de comerciali-
zacion. Te recuerdo que tengo el derecho de recuperar mis acciones por US$ 100.000 den-
tro de sélo dos anos. Dado que el capital de la empresa se dilapida entre todos tus costosos
asesores, entre ellos Highflier, y esos abogados de patentes, tendras problemas para reunir
los US$ 100.000 a menos que obtengas un pago inicial o algun tipo de acuerdo suficiente-
mente riguroso que otorgue a mis acciones una cotizacion superior a su valor de rescate. En
mi opinién, lo que queremos es una suma global y regalias sobre la produccion.

¢Qué proteccion tenemos si Sam no consigue salir adelante? ;Podemos adquirir los derechos
y conceder licencias o venderlos a cualquiera? Seguramente te hubiera convenido consultar
a un buen asesor de licencias en vez de esos farsantes con sus “chismes seguros", que son
cualquier cosa menos seguros.

Hagas lo que hagas, mi querido Bazza, lo haras sin mi. He aceptado un alto cargo excelen-
temente remunerado en Sam, y me iré el mes que viene. Mi contrato con ellos me impide
proporcionar asesoramiento externo, asi que no podré ayudarte. Eso no significa que yo pien-
se que el procedimiento no es bueno. Creo que si lo es.
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VIl PROGRAMA ILUSTRATIVO PARA UN TALLER

Una hora Un panorama sobre derechos de propiedad intelectual y transferencia de tec-
nologia

Una hora Preparacion para conceder licencias de tecnologia:
Consecuencias estratégicas para las empresas; fuentes de titulares de tecno-
logia y acceso a tecnologias apropiadas; diligencia debida

Una hora Preparacion para conceder licencias de tecnologia:
Obtencion de informacién sobre tecnologia no protegida

Una hora Acceso a tecnologia apropiada: Demostracion

Una hora Transferencia de tecnologia: Opciones comerciales estratégicas

Dos horas Valoracion de la tecnologfa:
Evaluacion de conjuntos de tecnologias
Evaluacion de la tecnologia como activo de la empresa
Métodos de valoracién

Una hora Panorama de los principales arreglos contractuales para la transferencia y
adquisicion de propiedad intelectual:
Acuerdos de licencia
Contratos de franquicia, sucursal y distribucion
Acuerdos de constitucion de empresas mixtas

Una hora Principios fundamentales de los acuerdos de licencia:
Materia protegida, alcance, territorio, exclusividad, periodo, perfeccionamien-
tos, consideraciones financieras, etc.
Préacticas y disposiciones especificas concernientes a patentes, marcas y cono-
cimientos técnicos

Una hora Principios fundamentales de los acuerdos de licencia:
Legislacion aplicable
Solucion de controversias

Una hora Capacidad de negociacion

Una hora Capacidad de negociacion

Dos horas Preparacion para la negociacion; presentacion y organizacion de estudios de
asos

Un dia Estudio de casos N° 1: Negociacion y elaboracion de acuerdos de licencia
Examen y final de la sesion

Un dia Estudio de casos N° 2: Negociacion y elaboracion de acuerdos de licencia

Examen y final de la sesion
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Nota explicativa
Preparacion

En los tres primeros dias se realizan una serie de presentaciones sobre los
temas indicados, a fin de que los participantes adquieran una base para
abordar las actividades de negociacion que tendran lugar en los dos dias
siguientes. Por lo tanto, se les proporcionan nociones fundamentales sobre
la propiedad intelectual y la concesion de licencias; la importancia de la
diligencia debida y, en ese contexto, de la busqueda de informacién en
materia de patentes; los diversos instrumentos para valorar la tecnologia;
un panorama de las diversas formas de transferencia de tecnologia; y
nociones sobre los principios fundamentales de un acuerdo de licencia.
Posteriormente se dedican dos sesiones al examen de algunas ideas y
sugerencias relativas a la negociacion. Con esta informacion general, los
participantes disponen de un buen conocimiento de las cuestiones princi-
pales, y estan bien preparados para iniciar las actividades de negociacion.

Actividades de negociacion

Los participantes se dividiran en dos equipos, uno de licenciantes y otro
de licenciatarios. Lo ideal seria que cada equipo constara aproximada-
mente de cinco participantes. Cada participante desempenara una fun-
cion. Uno, que serd el jefe del equipo, se encargard principalmente de
dirigir la negociacion. Otros asumiran diversos papeles, por ejemplo, de
contralor financiero, asesor juridico, contable, o funcionario técnico; este
ultimo sera responsable de los aspectos especificos del acuerdo y presta-
ra su asistencia cuando sea pertinente a la negociacién. El caso de estu-
dio se entregara a los equipos para que los lean y preparen la discusion
gue tendrd lugar al dia siguiente por la manana.

El dia de la actividad de negociacion los equipos se reuniran por la mana-
na con el fin de examinar sus objetivos y estrategias de negociacion. Para
esta actividad utilizaran las bases de entendimiento de un acuerdo a fin
de determinar los resultados que desean alcanzar en la negociacion.
Ademas, deberdn prever las expectativas y objeciones de la otra parte y
preparar sus respuestas. Los participantes deberian tratar de examinar
cada punto de las bases de entendimiento de un acuerdo, de modo que
se aborden todas las cuestiones fundamentales.



ANEXO VII - PROGRAMA ILUSTRATIVO PARA UN TALLER

Por la tarde, los equipos iniciaran las negociaciones; el jefe dard comien-
zo al examen, guiard al equipo a través de las bases de entendimiento de
un acuerdo y solicitard a sus companeros de equipo que le presten asis-
tencia en sus respectivas dreas de competencia. Ambos equipos se esfor-
zaradn por alcanzar un acuerdo "mutuamente beneficioso". Una vez
alcanzado el acuerdo las partes firmaran el documento.

Cuando todos los equipos hayan alcanzado acuerdos satisfactorios, o se
reconozca que no puede alcanzarse ningun acuerdo, se pedira a todos los
participantes del taller que expliquen en que punto comenzaron las nego-
ciaciones y donde acabaron. Es decir, cual era el acuerdo que hubieran
deseado concertar, las condiciones ideales, y si alcanzaron ese objetivo.
En caso contrario, cudl fue el acuerdo satisfactorio que alcanzaron. Qué
elementos debieron conceder y qué elementos obtuvieron. Qué apren-
dieron de este proceso. Una vez que cada grupo de licenciantes y licen-
ciatarios haya presentado sus acuerdos, los participantes podran apreciar
una amplia variedad de acuerdos basados en diferentes términos y con-
diciones, y podran cobrar conciencia de que existen numerosas situacio-
nes que pueden dar lugar a acuerdos "mutuamente beneficiosos".
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