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ACERCA DEL M ANUAL

El proposito delpresenteManual consiste erproporcionarun conocimiento basico
y una comprensiorgeneral de la negociacion deuerdogle licencia detecnologia.

El Manual supone elreconocimiento de la importancia de la negociacién en la
concertaciorde uncontrato satisfaorio que, por definicion, preserva los interesses
ambas partes Yy, cogsiientementeguenta con sw@aprobaciénla concesion de una
licencia presuponeuna relacioncontinuadaentre las partes, que no seria posible si
alguna de ellas no estuviera conforme con lowitds delcontrato.Una relacion
beneficiosa se basa en wontratocuyos términossean aceptablgmra todas las
partes. En este contexto, no se pusdeestinar la importancia de laegociacion.

En el presenteManual se supone que el lector cuenta con poco®cimientos
previos o especializados en materia ptepiedadintelectual vy licencia€l material en
este Manual se halaboradgrincipalmente a los fines de la capacitacidpoy,lo tanto,

su eficacia es 6ptima cuando se lo utiliza enaesgexto. Sirembargotambién se lo
ha concebido con el fin dgroporcionarorientacion general para la negociacion de
licencias de tecnologia.En consecuenciapuede ser de interés para persomas
empresas que realicen actividades relacionadas cuoestionestecnologcas, abogados
especializados en acuerdos de licencia télenologia, inventores que desean
comercializar un invento propiogstudiantes deuestiones afines a la licencia de
tecnologia, y funcionarios gubernametales encargadosde promover, aplicar y
gestionar mecanismos elacionaos con las licencias de tecnologia en el ambito
nacional.

Debido a la complejidad de los acuerdos de lieenekiste una gran variedad de
cuestiones pertinentes.Sin embargo,un Manual introductoriocomo elpresenteno
puede abordar, o0 no puede hacaftecuadamee, muchas de esasiestiones.
Temascomo quiebra e insolvenciapmas, responsabilidad por Ipsoductosseguros,
abuso depatente, competencia, ética, concesion de licencia a gobierrmmcesion de
licenciaa universidades, tributacion, cuestiones postesioa la concesion de licencia y
evaluacion de lpropiedadintelectual, por mencionar soé@gunastambién merecen
un examen, e incluso uno muetallado.No obstante,ello rebasa el ambito del
Manual. El objetivo de este Manual gsoporcionar una introduccion a algunas de las
cuestiones basicas que glrtean en lasegociacionesle acuerdos de licencia de
tecnologiay transnitir algunos consejos practicos sobre la mejonerea de abordar vy
tratar dichascuestionesAsi, el Capitulo 1 brinda una introduccion caincepto de
licencia, y expone algunas razones por las quéeberia considerar la posibilidad de
conceder licencias o de no hacerlBl. Capitulo 2 examina la necesidad de preparar
con diligencia la negociacién denalicencia. Este Capitulo destaca la importanc&a d
estar bien informado, definir los objetivos comerciales, evaluar conekation los
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propios purtos fuertes y débiles, y elaborar uestrategiale negociaciénapropiadakl
Capitulo 3 proporcionaorientaciéon sobre la manera en que puede vabréa
tecnologia.El Capitulo 4 presentaun esbozo de un acuerdale licencia. En él se
analizan algunas de las cuestiones que co@isinmete seplanteanen los acuerdos
de licencias, y se ilustran muchas de ellas cemglps de clausulag&l Capitulo 5 pone
de relieve la importanciae la negociacién)y hace hincapié en que saediantela
negociaciorpuede llegarse a un acuerdo satisfactorioa pambas partes, y en la
importancia de alcanzar un acuerdonutuamente beneficiosolos aneos incluyen
material adicional que ilustra otras ideasliandas en el ManuaEl Anexol presenta
una introduccion atonceptode "Derechosde propiedad intelectual'el Anexoll A
ofrece un ejemplo de "Baseke entendimientade unacuerdo”;el Anexoll B se refiere
a la"Estructurade un acuerdo de licencia"; el Anexibincluye un"Cuestionariode
‘evaluaion del negociador™,que se puede utilizar ggrogramasde capacitaion en
materia de negociacion; el AneXo proporcionaalgunos consgos practicos (tiles
para "Alcanzar unacuerdo";el Anexo Vcontiene"Ejemplos deacuerdos"gl Anexo
VI se ocupa de algunos "Estudiase casos" utilizados para capacitar a eventuales
negociadore®n el arte de negociar acuerdos de licencia y, por ultimed, Anexo
VIl sugiere un "Programailustrativo para un taller de cinco dias en ek quodria
utili- zarse el material incluido en presente Manual.

Cada situacion relativa a la concesion de una dieems Unica. Los principios que se
exponen en este Manual se deben aplieaniendoen cueria las circunstancias
particulares de la situacién que se avecinacdrece-sion de licencias de tecnologia es
un proceso complejo y delicadgueabarca aspectos técnicos, financieros, jaddic
y de otra indole.Aun cuando el Manual se ha escrito en un estiléadiélectura, y en

la medi-da de lo posible logonceptostécnicos se hanproporcionadoen forma de
ejemplos para futuras consultas, la simplicidadapresentacion ndeberia inducir al
lector a esperar la misma simplicidad eméggociaciérde un contratode licencia. Por
lo tanto, es muy aconsejable quedo aquel que desee entablaegociacionesle
este tipocontratea un profesional competente, preferentemente abogadocon
conocimientosespecializados en concesién de licencis.objetivo fundamental
del Manual se conseguira si el lector logra adguima percepcion de las cuestiones
esenciales de la negociacion de licencias y denfaoitanciade la preparaciony del
proceso denegociaciéon,y cobra conciencia deue ningln trato esta cerrado hasta
gue no se ultima toda ldocumentacionAdemas, el lector podra ver que una
negociacion fructifera de licencia exige urituasion "mutuamente beneficiosads
decir, un esultaddinal que satisfaga las expectativas empresaridie ambagpartes.

Dado que epresenteéManual se ha publicado con fines de informaciéoapacitacion,
se insta a utilizarlo a reserva de las condicioné#cadasen la seccion "Descargo de
responsabilidad"En particular, se alienta adapar este material a las condiciones
nacionales, a fin daumentasu pertinencia y utilidad practica para losuarios.
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1. INTRODUCCION- POR QUE'’ LICENCIAR ?

Las ideas, innovaciones y otras expresiones decr&atividad humana se han
convertido en propiedad privada y estan protegicdor ley medianteel sistema de
propiedad intelectual. Compropiedad,son activos comercializables. La concesion
de licencia, o sea, el derecho que el tituar los activos otorga a un tercero para
quelos utilice, mientras el titulamantienela titularidad de losmismosgs una forma
importante de afadir valor a esos activos. l@ncesion de licencias genera una
fuente de ingresos, difunde Iléecndogia a un grupo mas amplio de usuarios y
potenciales desarrolladores, y actla como umtalizador para otros desarrollos e
intercambios comerciales.

La propiedadntelectual concierne a creaciones del inteldutonano El marco juridico
de los derechos dpropiedadintelectual transforma esasreaciones innovadoras Yy
creativas en un@ropiedady, consiguientemdn, en valiosos activos comercializables.
La inventiva y la percepciordel hombre se manifiestan en forma de ideas, invensjone
informacién,expresiones creativas, conocimientos y otrofvax intangibles nuevos
y/u originales, que spuedenincorporar 0 asociar a lgsroductosy servicios de los
que dependemosn nuestra vida cotidiana. De esteodo, elementosiuevos y
mejorados detecnologia,conocimientos especializados, informacion  comifait,
programasinforméticos y bases delatos, expresiones creativas de manuales de
instrucciones, libros, juguetes, peliculas, ant& video,produccionesde television,
mdusica, creaciones multimedia, imagenes,reputaciony fondo de comercio
relacionados con nombres de bienes y servicios fidedignos, tifleadores
comeciales, etc., s@ueden proteger mediantéversos mecanismos dpropiedad
intelectual y ciertos aspectos de las leyes sobrapetencialesleal. Las leyes relativas
a propiedad intelectual abarcan leyes sobmatentesmodelos de utilidad, secretos
comerciales, marcas, indicacionggograftas, dibujos y modelos industriales,
topografiade circuitosintegradospases de datos no originales, nuevas variedades d
plantas, y derechode autor y derechos conexos. En el Anéxse ofrece una breve
resefia de los principales tipos de derechogrdpiedad intelectual.

Los activos depropiedadintelectual puedenser explotadoscomecialmente por sus
titulares o por terceroautorizadosor el titular. Laobtertion de una licencialel titular

de lapropiedadintelectual es un media través del cual otrosinteresados pueden
explotar esgropiedad inteleoal.

1. La concesion de licencia de propiedad intelectual y la transferencide tecnologia son factores importantes las alianzas
estratégicas, las empresas mixtas y los contrétese enmano". La licencia de tecnologia, que como $&a dicho esuntipo de licenciade
propiedad intelectual, se inclugn el concepto mas amplide transferenciade tecnolo-gia. Esta consisten transferir tecnologia existente
para sutilizacién en lamisma esferale aplicacionpor unnuevo usuariop en unaesferade aplicacion totalmente nueva por el mismo
usuarioo unnuevo usuario. La transferencide tecnologiase puede realizar mediantenaactividadtan sencilla como la ensefianzatgn
comun como la contratacidetrabajadores cualificadosla concertaciéndecontratos, incluidos los contratatelicenciade tecnologia.
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La palabra "licencia" se refie@mplementea la autorizacion que el titular del derecho
de propiedadintelectual otorga a un tercero para utilizanalos términos y condiciones
acordadosgon una finalidacdetermnada, en un territorio definido duranteun periodo
de tiempoconvenido.

Las licencias depropiedadintelectual se suelen dividir en treategoriagienerales, a
saber, licencias déecnologia,licencias de publicacién gspectaculosy licencias de
marcas Y distribucion y venta. S#mbargo.estas categorias no soompartimientos
estancos. En @resente Manualo seabordaranaspectos especificos de las licencias
de publicacion yespectaculosi de las licencias de marcas y distribucion y aerin
canbio, se centrard la atencién en la negociacidéa licencias detecnologia,que
abarcan principalmentepatentesy secretos comerciales. Las licencias ptegramas
informaticos, que en algunos paigasedenestarprotegi- dos porpatentesy por lo
tanto corresponderiaral area de licenciasle tecnologia,rebasan el &mbito del
presente Manual.

¢ COMO LAS EMPRESASPUEDENALCANZAR Y MANTENER SU
COMPETITIVIDAD?

S6lo las empresas que sigaroporcionandamejores productosy servicios a precios
mas bajos seran competitivas y mas rentablesagtendraruna posicién ventajosa en
una economia de mercado globalizadapidamente cambiantg muy exigente. Un
mejor productopuede semn productonuevo o unproductosuperior. Unproducto
superior podriaser el resultado, por ejemplo, de yrocedimientomejorado de
fabricacion queaumentarda eficacia en relacion con el costoediantela reduccion
del tiempo de fabricacién y/o la utilizacion denmos recursoskEl produdo podria ser
superior debido a sus nuevas caracteristicasmegor calidad, su menor costo, 0 una
combinacion de estas posibilidades.

¢;De qué manera las empresas satisfacen @staandade productosy servicios
nuevos 0 mejores Yy loproporcionana un precio competitivo? Los motores
tradicionales del crecimiento econémico, a salaetierra, la mano de obra y el capital,
ya no bastan par@roporcionarla ventajaconpetitiva que permite diferenciar a
empresas que, por otra parte, son muy similardasademdas. Laespuestase
encuentraren la tecnologianuevao mejorada.

Tecnologiasignifica muchas cosas diferentes para muchate.geh diccionario inglés
Merriam-Websterdefine la tecnologia como "la aplicaciéon pcictideconocimientos,
la capacidad adquiridanediantela aplicacion practica deonocimientosp la manera de
realizar una tareagspecialmete por medio de la aplicacion geocedimientos, métodos
0 conocimientostécnicos".La Enciclopedia Britanica la define como "la aplicacidel
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conaimiento cientifico a los objetivos practicos devida humanao, comosueledecirse,

al cambio y manipulacién deintorno humand.a tecnologia incluye el uso de materiales,
herramientastécnicas y fuentes de energimrahacer mas facil @onfortablela vida y
mas productivo el trabajoMientrasque la ciencia estudia la manera y las razonedapor
gque suceden lasosas,la tecnologia se ocupa de hacer que las cegasdan".Segun
una definicion popular, "tecnologiaes el uso practico de la informacién cientificaPor
consiguienteen términos generales, la palabra tecnologiaefse a productosfinales
de investigaciéon vy desarrollo cientificpresentadosen forma de invenciones vy
conocimientos especializados que se utiligcamo instrumento® procedimientogara
crear productosy servicios nuevos 0 mejorados destinadosa satisfacer mejor las
necesidadeslel mercado.Existe una tendencia bastanteomin a pensar que una
patenteequivale aunatecnologia.En nuestros dias, esaramentees asi. Cada vez es
mas fecuente que cierto nUmero dmtentes correspondan conjuntameatena
tecnologiay que cierto nimero de tecnologias se apliquerurgprodudo, por ejemplo,
una camara o unoche.

A esta tecnologia se puede acceder a través devdstigacion y etlesrrollo en la
propia empresagen cooperacion con terceros, adquiriendgtecnologia desarrollada
por otras empresas Yy disponible emmelrcado.

Generalmentegs aconsejable obtenertecnologia de terceros en vee invertir
tiempo y recursos para hallar por si mismo lacson perfecta;este seria el caso, por
ejemplo, si la tecnologia necesaria no pudidegrrollarse en la propia empresa por
razones de costo, plazo,ecursoshumanosy activos complementariossi esto
ocurriera, el buen sentido comercial aconseja utilizar @daptar una solucién
tecnoldgica desarolla- da por otros y disponible en elercado.En ciertas ocasiones,
podria serpreciso, e incluso necesariobtenerlicencias de tecnologias eelaciéncon
normas industriales, nacionalesinternacionalesestablecidaspor organizaciones de
normalizaciéon. En el caso de que uroducto nuevo o mejorado  violara
inadvertidamentdos derechos deropiedad intelectuatle un tercero, podria ser
necesaria una licencia.

Ademads, esconvenienteque una empresa que ha desarrollado puodudo o
procedimientonuevo o mejorado se informe de la eventual exigteteinteresadogn

esa solucioén, por cuanto tl@nsferenciale ese conocimiento podria ser una buena opcion
comercial paraobtenedividendos adicionales de una nueva fuente desogre

De hecho, hay empresas duan abandonadia fabricacién deproductospara dedicarse

a la concesion de licencias de propiedad intelectual en forma depatentesy
conocimientos,0 se han establecido con el Unico objetivo de dakarractivos de
propiedadntelectual y conceder licencias sin fabricar dimgproducto.

2. En numerosos paises la legislacion vigente regrif ventao concesiénde licenciade ciertas tecnologiason- sideradas sensibles
por motivosde seguridad nacional. Por consiguiente, es importaateriguar si dichas leyesfectan aa tecnologia cuya transferencia
mediante licencigeesta considerando.
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En otraspalebdras, elproductocomercializable es leecnologia. Actualmentai siquiera
las empresas mas grandes realizan todasopeacionesn lapropiaempresasino
que dependende fuentes externas no so6lo en lo quespecta acomponentes/
servicios esenciales, sino también at&shologiasAlgunas empresas solo desarrollan la
tecnologia ysubcontratarla fabricacion de logproductoscon otras empresas de su
propio pais o detxtranjeo, medianteun acuerdo de licencia.

Dado el caracter intangible de tlacnologia,su utilizacién por alguiemo impide que
otro la utilice. Es decirnumerososusuarios puedenutilizarla simultaneamenteon
propésitos idénticos o diferentes sin que elfede en modo alguno su calidad o
funcionalidad. Por lo tanto, el titulate una tecnologia podria conceder licencias para
utilizarla a tantos licenciatarios como desee ximaando asi el potenciajeneradode
beneficiosde sutecnologia,con las Unicas limitaciones queponganlas clausulas de
los acuerdos concertadoscon los eventuales licenciatarios. Eierto sentido, una
tecnologia puede ser la base de una gama compbiaproductos y servicios
relacionados o0 no relacionados entrepsdporcionadospor una o0 muchas empresas
en un numeropotencialmentelevadodelugares en uno o muchgsises.

El Grupo Adami Hermanos, es una pyme cordobesa con 18 empleados dedicédimdar
soluciones para la optimizacion de procesos pradisctindustriales. Uno de sus clientes es
Renault, para la que desarrolla un proyecto denzattpaciéon de una fase de la cadena de
ensamble del automoévil Megane lll. La empresa dekarun acuerdo de transferencia de
tecnologia con la firma espafola ASTI (AutomatisynBistemas de Transporte Interno) para la
aplicacion en la Argentina de un dispositivo mé@iittomatizado (AGV) que permitira cumplir
con la necesidad de la automotriz: trasladar loletas de comando del automovil desde el banco
de produccion a la linea de ensamble y tendra $ibitidad de extender el dispositivo a otras
cadenas productivas.

¢ ES LACONCESIONDE LICENCIAS LA ESTRATEGIA APROPIADA?

Antes deemprendeta obtencidonde una licencia déecnologiao sea la adquisicion de
derechos de utilizacién de una tecnologia ddtsiteo por un tercero, o conceder una
licencia detecnologiages decir, otorgar angtercero, medianteun acuerdo de licencia,
el derecho de utilizatecnolayia sobre la cual se tienen derechos pdgpiedad,es
importante deteninar, sobre todo, si la concesion de licenca la estrategia
apropiada.

3. Los derechos concedidos mediante la licenciaasnplios y pueden incluir el derechae fabricar, hacer fabriar, utilizaro vender,
importar y exportar (patente), el derechie reproducir, exhibir y distribuir (derechdeautor) yel derechode utilizar unamarcaenrelacion
con la distribucion. Aqui nos referimeemanera simplificada al derectae "utilizar" tecnologia.
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Para un titular de derechos peopiedadntelectual la mejoestrategigpodria consistir
en fabricar y comercializar gbroductoen cuestion. Nambstante,de no ser asi,
existen otras opciones, entre ellas la ventaddirde los derechos dpropiedad

intelectual relativos a una tecnologén particular. La venta de derechos gwopiedad

intelectualmediante cesidpuede no ser practica dado qdeecuentementela mera

compra de derechos depropiedadintelectual no estrayentesi tales derechosno

van acompafadosde capital humano, productosy/o un flujo establecido de

operacionesomerciales o beneficios. Con todo, en algunosogala venta o cesion
puede ser unapcion.

LA VENTA EN COMPARACION CON LACONCESIONDE LICENCIA

Mediante la venta o la compra de derechos pdapiedadintelectual elativos a
tecnologia (operacién que en términos juridicogleromina "cesién")esos derechos
pasan del vendedor ebmpradoren unaopeaciéon Unica. La tecnologia se compra o
se vende por un preciacodado. Sélo semantendranunas pocas obligaciones
permanentesentre el vendedor (cedente) y ebmprador (cesionario). Con
frecuencia, estastransaccionesmplican una Unicaransferenciade fondos, pero la
conpensacién econdmica podria diferirse total parcialmente yuede depender
de numerosog$actores o circunstancias (por ejemplo el égiieda comercializacién).

Un titular de tecnologia que no posea experieacita comercializacion deroductosy

no desee participar en cuestiones cotidianas tale® la aplicacion de la tecnologia en
el trabajo, podri@orsiderar que la solucion ideal sedacontrarun compradorpara la
tecndogia y completar la transacciéon en una UGrparacion.

En cambio, medianteun acuerdo de licencia el licenciante transfi@d licenciatario el
derecho de utilizar la tecnologia cuyeopiedad intelectude pertenecey de fabricar,
utilizar y vender productosrelacionadoscon esa tecnologia de una manera convenida,
duranteun periodo ddiempo determinady en una region especificada. En otras
palabras, el licenciante sigue siendo el titalarlos derechos relativos a esa tecnologia
y. s6lo ha concedido un derecho para utilizarld .licenciante que desee
concentrars@n el mercado ddeterminadaegion (por ejemplo América del Norte) o
en un campo de utilizacion (por ejemplo, los mato@edostiempos) puede conceder
licencia a un tercero que disponga mhayorcapacidad o interés en otros mercados
0 campos de utilizacion. Destaforma, en vez delesaprovechawn mercado que no le
resulta familiar, el licenciante podra percibir imgreso adicional a través de la concesion
deuna licencia de spropiedad intelectual.

4. En el campo de la biotecnologia,enel que la transferencide una sola tecnologia podrizo ser suficienteparadesarrollar la

invencion, podria transferirse también el dereehatilizar (perono aposeeren propiedad) ciertos bienes tangibles, normalmenteeria&
biolégico, mediantaunacombinaciéndeacuerdodecomodato y licencide patente.
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Ademas, laconcertacionde un acuerdo de licencia implicaedtableaniento de una
relacién, generalmentgor un periodo de tiempodeteminado. Ello presuponeuna
interaccidn constanteen cuyo marco el licenciante y el licenciatariob&jan para
alcanzar su objetivo comurgonsistente en utilizaeficazmentela tecnologia en
beneficio mutuo. Suponiendaque la relacién sea fructifera, y por lo tantentable,
tantoel licenciante como el licenciatario se veggpndémicamente recomsaados, por
lo general, yprincipalmentea través de un flujo continuale ingresossuplementarios
en funcién del éxito dgbroductoen elmercado.

Por consiguienteJa concesion de licencia conlleeansecuenciafuridicas y practicas
muy diferentes a las derivadas de una venta @rceAidemas,obedecea objetivos

comerciales muy distintos. Si tales objetivos san pertinentepara las partes, la
concesion de licencia no esdatrategia apropiada.

VENTAJAS DE LA CONCESIONDE LICENCIA

Para el licenciante

Una empresa que no pueda o no quiera intervenia dabricacion de productos podria optar por lacesidn de licencia
de tecnologia, ydelegar entonces esa actividad uno 0 mas socios con mayor capacidad en lo queatesa fabricacion,
distribucion de los productos en puntos \dmta,conocimiento y gestion del entorno localageesoa otros conocimientos
especializados

La concesion de licencia permiteque el licerciante mantengda titularidad de la propiedadintelectual de la
tecnologia y obtengadeella un beneficio econdmico, generalmesat&ravés de ingresos poegalias.

Ademas, la concesion de licencia puede ayadana empresa comercializarsutecnologiao ampliar sus operaciones
anuevos mercadode forma mas facil \eficaz que si intentara hat@por sucuenta.

La concesionde licencia puede utilizarsparaaccedera nuevos mercados qude otro modoserian inaccesibles. El
licenciatario puede caenir en realizar todadas adaptaciones necesarigaraentrar en unmercadoextranjerq
entre ellas, la traduccion de etiquemstruciones; la modificacion de los productesiin de que cumplan las leyes y
normas locales; y citss  adaptaciones deercadotecniaGeneralmente, el licenciatario asumiid plena
responsabilidagoor lafabricacion, ubicacion, logistica y distribucion endambito local.

Asimismo, un acuerdode licencia puede proporcionar los medios para convewrun infractor o competidor en un
aliadoo asociado, yasievitaro resolver un litigiode propiedad inteléoal quepuedesercostoso y/o lento, y cuyo
resultado puede sercierta

La concesion de licencia puedeproporcionar cierto gradae control sobre lagnnovaciones asi como sobrela
orientacion 'y evoluciondetecnologiagenlas quelainterfuncionalidades importante.
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Para el licenciatario

Con frecuencia hay mucha prisa por introducir nseywoductosen el mercado. Un acuerdde licencia que
posibilite el accesa tecnologas ya establecidaso facilmente disponibles puede permaiuna empresa entrar en
el mecado mas rapidamente cpn tecnologia inn@dor.

Mediante la licencia, una empresa queo disponga de recursos para realizar actividadele investigacion y
desarrollo porsu cuenta puede accederlos avances técnicos necesarjparaproporcionar productos nuevas
superiores.

Existen oportunidadesde adquisicionde licencia que, sumadaa las posibilidades tecnoléeas con que cuente una
empresa, puedeyenear nuevos productos, servicio®gortunidades denercado.

La firmaLa Mundial, de Villa Ballester (provincia de Buenos Aireshriaa balancines y prensas
mecanicas excéntricas y a fricciébn. La empresadfiun acuerdo para proporcionar asistencia
técnica a la firma Fagor Arrasate (Bilbao), undademas importantes de Europa en la fabricacion
de grandes prensas. Existe también entre dichasesaspun acuerdo de produccion conjunta de
prensas y alimentadores mecanicos e hidraulicosledias lineas de produccion son similares.

Col-Fran SRL, es una pyme cordobesa de origen familiar cuymidat! principal es la fabricacién

de estructuras metalicas destinadas al almacen@ndergranos y sus derivados. En Espafia disefi¢
un proyecto con la firma Industrias MetalUrgicaguieva S.A. (Imesa) para el desarrollo de una
limpiadora de cereales destinada a las plantadageyscon el Centro Tecnoldgico Cartif tienen en
proceso de formulacién un proyecto de colaboradidernacional para el desarrollo de una
instalacion integral de energias renovables quengseara en el mantenimiento de granos de una
planta de acopio. A la vez, esta alianza promolecdeacion y aplicacion de una pintura especial
para silos fertilizantes y el desarrollo de maguésadestinadas a la elaboracion de productos
balanceados para animales.

DESVENTAJASDE LA CONCESIONDE LICENCIA

Para el licenciante

A veces, la propiainversion del licenciantepuede generar mayorbsneficios que laactividad realizada
travésdeun acuerdale licencia.

Un licenciatario puedeconvertirse en uncompetidor del licenciante. Siobtiene elderechode operaren
el mismo territorio, el licenciatario puede "devorarlas ventasdel licenciante, conlo que éste ganara por
corceptoderegalias menosle lo que le reportarian las ventas perdidas eor f sunuevo competidor.
El licenciatario puedeser mas eficaz o acceder nrdpidamenteal mercado que elicenciante, por
cuantopodriatenemenores costodedesarrolloo ser maseficiente.

Un acuerdode licencia podria ser desfawtrle si la tecnologiano estuvieraclaramentedefinida o acabada.
En ese casopodria esperarsque ellicenciante continuarsuscostosas actividadete desarrollo parsatis-
faceral licenciatario.

En tal caso,paraobtener beneficiogl licenciante podria volversextremadamentelependientale las
aptitudes, capacidades y recursosli@nciatario.
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Para el licenciatario

El licenciatario podria contraer un compraifinanciero con respectoa unatecnologiaque no estuviera

"lista " para su explotacion comercialp que fuera preciso modificgpara satisfacer las necesidades
comercialesdel licenciatario.

Una licenciade tecnologia podria afiadim costo adicionah unproductoque no estera afianzadenel
mercado. Egonveniete introducir nuevas tecnologias, pero séleebimercado puede absorbsu costoen
funcion del precio que sepodra obtenempor el producto. Numerosas tecnologia afiadidasn producto
pueden enriquecerltecnol6gica- mente, pero encarecerlo demas&dapedir con ellosu introducciénen el
mercado.

Las empresasque dependerde licenciasde tecnologia pueden volverdemasiadodependientesie

taleslicencias y,en Ultimainstancia,ello podria obstaculizasu futuraexpansiéno sucapacidadie adaptar,
modificar o mejorar sus productgsaradiferentesmercados.
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2. PREPARACION PARA LA CONCESION DE LICENCIAS DE
TECHNOLOGIA

Nada puede sustituir a la preparacion diligenteLa mala preparacion seria
desastrosa para la negociacion de una licencianegaiacion misma no es sino la
punta del iceberg. Para asegurama negociacion fructifera es indispensable
disponer deinformacidnsobre el mercado, la tecnologia, el potenciakficiante o
licenciatario y sus circunstancias comerciales tmadares, asi como sobre los
propios objetivos empresariales.

DILIGENCIA DEBIDA

La diligencia debida es un requisito previo necesaaoa emprender cuglier tipo de
transaccion comercial, y gmrticularmente importantal considerar la posibilidad de
establecer una relacion empresarialamgo plazo, como lo es un acuerdo de licencia.
Después de habateterminaddos propios objetivogstratégicos corto y largo plazo y
la manera engue un acuerdo de licencia decnologia,ya sea de concesion o
adquisicion,seadaptaa esos objetivos, es imprescindible actuar corligedciadebda.
Ello supone laobtencidonde tanta informacién como sea posibleeca del potencial
licenciante o licenciatario, la tecnologia y sttecnol@ias similares disponibles en el
mercado o0 que se estédesarrollandolas caracteristicas dehercado,el entorno
juridico y comercial (local antemacional, segin sea el caso) y cualquier otro date
pudiera proporcionar mayor informacién al potencial licencianteli@enciatario. Todo
ello se realizara con lealtadteniendoen cuenta los propios plazos liynitaciones
financieras, y conforme a las leyes.

En el contexto de la diligencia debida dfcil priorizar o identificaralguno o varios
datos de informacion como los méwmportantesy hacerlopodria inducir a error. La
importancia de cad&lementode informaciondependele diversos factores que varian
en cada situacion. Sembargojal vez convenga sefalar que, en aras de |leuddig
debida, fecuenteente se procuraobtenerinformacion que permitadeterminar:si
existe un titular de la tecnologia; si la mismé#é epatentaday se han seguidotodos
los procedimientos apropiadopara asegurar su proteccion en los mercados
pertinentes;si algin tercero reivindica derechos sobre elvacde propiedad
intelectual; si su aplicacion permitirda reducirsiws, mejaar el rendimiento o
proporcionarbeneficios adicionales identificables; si es m®cadquirir otros derechos
de propiedadintelectual para aplicarlplenamentey cual es su valor econémico y
estratégicaefectivo, o seagn qué medida sedaptaa los objetivos comerciales de la
alianza vy facilita la consecucion de lmssmos.
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Para obtenerinformacion acerca de todas estasestionesse puedenconsultar
diversas fuentes. Entre ellas &guientes:

1. Informacion de dominio publico sobrenpgesas cuyascciones
cotizan enbolsa.

2. Servicios de bases de datos en linear yspscripcion relativoslos

mercados @roductosde que sdrate.

Publicacionesomeciales.

Exposiciones, feriasdemostracionesomerciales yecnolédgicas.

5. Oficinas de licencia de tecnologia de arsidades dedicadas a la
investigacién e instituciones publicas de invegiga ydesarollo.

6. Ministerios,departamentoy organismosgubernamentalesom-
petentes.

7. Revistas, periodicos y publicaciones gsafnales ¥mpiesariales
relativas a logpertinentes productosmercados.

8. Asociaciones profesionalesemypeesariales.

9. Intercambios descnologia.

10. Centros d@&novacion.

11. Servicios de informacion sobpatentes.

o

En funcién de su esfera de interés y sus citannms particularesnaempresa podra
consultar una o mas de las fuentes de informacidartionadas. Entre esas fuentes,
los documentosde patenteson, por diversos motivos, una fuente de inforgmaci
comercial, juridica ytecnologicaspoco utilizada por las empresas a los fines del
seguimiento de laompéencia, especialment@or laspequefiay medianas empresas.
Esta afirmacion vale en general para la mayod@ laspequefiasy medianas
empresas de todo shlundo,y sobre todo para las de los paisesderrrollo y los
paises menosadelantadosPor lo tanto, en gbresente cafilo se hara hincapié en la
conveniencia de utilizar esa fuente deaormevalor para el seguimiento de la
competenciague se esta volviendoadavez mas accesible y facilmente utilizable por
los usuarios gracias a los servicios que ofrecerofiginas depatentey los proveedores
del sector privado que suministran serviciosid®rmacion tecnolégica gomecial
con valoragregado.

INFORMACION ENMATERIA DE PATENTES

La negociacion de un acuerdo de licencia eéendlogia sueleformar parte de una
transaccion comercial mas amplia, que puede iingkuedos sobre muchisimas otras
cuestiones generalmenteelacionadas,aurque nonecesariamenteon el acuerdo de
licencia detecnologia.La temologia cuya licencia se procu@btenerpuede estar
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protegidapor unao mas patentespor derecho de autor y/o por secreto comercial.
Ademas,puedenexistir otros derechos deropiedadintelectual relacionadoson esa
tecnologia,por ejemplo, marcas que protejan el nombre cdaleocel nombre de la
empresa; derecho de autor que protej@oleumenteion; secretos comerciales que
protejan  abundanteinformacién confidencial, incluidos conocimientos técnicos
especializados, etc. (véase en el Anéxma resefia de esos derechos). Asimismo,
puedensurgir numepsaspreocupacioneson respecto a la relacion comercial particular
que se establece entre las partedodas esas cuestionespuedenser objeto de
diferentes acuerdos o formar parte de un Uaimeedo.

No obstante,las tecnologias innovadoras suelen egtentegidas popatentes,
debido al riesgo intrinseco y a la dificultad iéanquesupone protegelas tecnologias
como secretos comerciales, y a las ventagjaepuede reportar la protecciGmediante
patente. Para localizar esatsecndogias, identificar potenciales licenciante vy
licenciatarios y prepararuna negociacion de licencia de tecnologia es indispiele
consultar e investigar en las bases de datos oligtisles depatentey de patentes
corcedidas, conocidas comiinformaciénen materia dgatentes".

¢ Qué es la informacion en materia datentes?

Dado que el sistema dpatenteexige que los solicitantes deatentedivulguen al
publico sus invenciones, todas las invencionesemspde las cuales se ha solicitado una
patenteestan documentadas, catalogadakbremente disponibles para consultas del
publico, ya sea 18 mesesdepués de presentarsela solicitud de patente y/o
inmediatamente despuéds la concesion de [satente.

Las disposiciones nacionales o regionales sgatentesxigen que la divulgaciéon se
efectle de manerauficientementelara y completaparaque toda personaapacitada
en la esfera tecnolégica en cuestipuedallevar la invencibn a la practica. Por
consiguiente,los documentos de patente proporciomass informacion detallada
acerca de unaéecnol@ia que la mayor parte de las deméas publinasio Ademas,
son unafuente de informacién U(nica, por cuanto grparte de lanformacion
técnica incluida en loslocumentosde patentejamas se divulga @ravésde ningun
otro medio depublicacion.

La informacibn en materia d@atentes, consistenten unos 42 millones de
documentospublicados por las oficinas deatentede todo elmundo,a los que cada
afio se suman aproximadamentain millon de documetos, constituye el mayor
repositorio de informacioén técnica delundo.

En un gran ndimero de paises, las solicitudepatentesse publicanl8 meses después

18



de supresentacionEste suele ser el plazo mininparaque la informacionpertinente
se ponga a disposicién del publico, e inclestionces)as solicitudes dgatentemas
recientement@ublicadassuden ser la fuente de informacion técnica masiaieada
en unanuevaesferatecnolégica.

Lainformacion en materia deatentesabarca todos los ambitos dealetividad técnica y
cientifica, desde las mas simples hasta las coasplejassoluciones a los problemas
técnicos. Todos los documentosde patentese ajustan a un formato Unico de datos
bibliograficos. En cadalocumentose puede acceder a mas de 50 camgdierentes,
cada uno de los cual@so- porciona valiosa informacion técnicaestratégica/comercial.
Ademas, en la mayoria de los paises, Ilgmtentesse clasifican con arreglo a la
Clasificacion Internacional de PatentefCIP), que es un sistema de clasifi- cacion
acordadoa nivel internacional, ramificado en una®.000 subdivisiones (véase
www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.hjmlEsto haceque searelativamentefacil
obtener documentae patenteelativos aun campo tecnolégico especifico.

Utilizacion de la informacion en materia gmtentes
Informacidn sobre actividad tecnolégica

Como se ha dichanteriormente existen numerososrecursos Utilespara localizar
tecnologias e identificar socios comerciales. e3itbargo, paraealizar unablsqueda
verdaderamentexhaustiva de tecnologiapatenadas, no hay nadaomparablea la
informacion disponible en laocumentos depatente.

Las bases de datos sobpatentes contienela mayor parte de las solicitudes y
concesiones dpatentesie todo emundo,y por lo tanto permten acceder faciimente
a la informacion relativa a cualquietecnologiaque se deseeproteger,y abren el
camino hacia un inmenso reservorie tecnologias potencialmenteltiles y de
eventualesproveedorey usuariosde tecnologias.

Consiguientementese puedenlocalizar posibles solucionetecnoldgicasalternativas
para determinadoproblema técnico que pudiera surgir al aplican nuevo
procedimientoy/o desarrollar un nuev@roducto,y dado que para cada problema
técnico conocidopuedenexistir numepsas soluciones, se podra optar por alguna de
ellas. Asimismo, esmportante tener en cuenta que en ciertas ocasionssluaion
técnica deproblema puede hallarse en un campo tecnolédim@mimentediferente.
Ademas, en lo que respecta anlagociacion,es convenienteconocer no sélo la
tecnologia que se procubtener,sino también otrasecnologiaspertinentessi las
hubiee.
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En vista de que lodocumentogie patente proporcionan informaciéobre titulares
de tecnologias, un futuro licenciatario podréspdner de informacion basica sobre
quiénes actlan en urdeterminadaesferatemoldgica, quiénes son los principales
agenteg cuales sus actuales niveles de actividad tégiwa. Un titular de tecnologia
que deseeconcedelicenciaencontraranformacion sobre la actividad tecnologica de
otros, lo que le permitird conocer qué posicionpacsu tecnologia en ehercadoen
relacion con otras, y quién podria tener intenésegatecnologia.

Es importanteaclarar que, como ocurriria con cualquier at@pio de bienes, el
mero hecho de que una parte sea titular decdes depropiedad intelectual no
significa que desee concertar un acuerdo dadiagni que esté dispuesta a conceder
una licencia a un preciasequible.

¢ Estaprotegida la tecnologia?

Después de identificar la tecnologia cuya b@@rse deseaobtener, salebe abordar
una cuestion preliminar crucialonsistentesn determinarsi esa tecnologia estd o no
protegidapor uno o mas tipos de derechde propiedad intelectual.

Si dicha tecnologia no esfotegida,la cuestion relativa a la licencie derechos de
propiedadintelectual no se plantea. Se considera gueatecnologia es de dominio
publico cuando no existe ningdn requisito jurddgue exija econsentimientale nadie

para utilizarla. Erconsecuetia, es esencial evitar todo tipo de negociaciode pago

en relaciénconcualquier tecnologia de dominjiblico.

Si la tecnologia estprotegida mediante patengsimportante averiguasi esapatente
aun tiene vigencia en el pais o regién en cuestamejenplo, la patentepodria haber
caducadgor expiracion de su plazo (glazomaximo posible es de 20 afios a partir de
la fecha depresentaciomle la primera solicitud dpatente),0 por falta de pago de las
tasas dananteimiento, o por nulidad declarada en procedimientojudicial. Mas
importanteadn, dado que los derechos pi®piedadintelectual son territoriales, su
validez se limita a la jurisdiccion nacional oice@l para la que se haooncedido.
Puede ocurrir que unpatenteconcedida erun pais o regiéon no tenga validez en el
pais o region que interesa faturo licenciatario. Es decir, que no se hubiera salifit
una patenteen el pais en que el futuro licenciatario prevélaap la invencion o en el
pais o paises a cuyos mercadpssiblementeexportard elproductoque si estgro-
tegido mediante patenten otrospaises.

En este contexto, merece sefialarse que de losilkhes dedocumelns de patente
sb6lo estan vigentes unos cinco millones pdatentesAdemés, las estadisticas
revelan que, en promedio, para cada inven@@resentauna solicitud dgatenteen
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uno de cada cuatro paises,duoe significa que, muyprobablementeuna invencion
protegida mediantpatenteen un pais puede no estarlo en muchos, en larfaayo
enninguno de los paises que interesan a un futcemciatario.

Ademas de la eventual existencia de una accidn \polacion dederechos, y/o una
anulacion, es preciso evaluar la calidad de waente.El uso efectivo de una
tecnologia patentadgpodria dependerde otrastemologias patentadasPor lo tanto,
para utilizar esas otras tecnologias serian néagsana o mas licencia&eneralmente,
la evaluacién deodasestas cuestiones requerira adesoramientale un profesional
idoneoespecializado en cuestiones mlepiedad intelectual.

De este modo, la informacion de Idecumentosde patente permitédentificar
tecnologias, localizar posibles licenciantedicgnciatarios, y adquirir una percepcion
de algunas cuestiones miuyportantesdesde el punto de vista de éstrategia
empresarial y lanegociacién,por ejemplo, los puntos fuertes y débiles de
determinadatecnologia con respectoa soluciones alternativas, las eventuales
tendencia®n la esferaecnolégicade que se trategtc.

Caso estudio: el proyecto Ruvaris

Este caso de estudio se refiere a las estrategipsoteccion industrial adoptadas en el
marco del desarrollo de una tecnologia de elimidracie plomo de grifos y valvulas

para el cumplimiento de las regulaciones que regn la contaminacion del agua
potable con plomo.

Esta tecnologia, denominada RUVECO ®, fue desadallpor una empresa italiana,
RUVARIS S.r.l, creada para ello en el contextodksarrollo atipico de la innovacion

en los distritos industriales.

El proyecto RUVARIS se desarrolla en los distrittes grifos y vélvulas de Cusio y
Brescia en un lapso de tiempo entre 1996 y 2000:

Marzo de 1996: reunion Technopark del Lago Magggmngresario

Abril a Diciembre de 1996: reuniones con empresatod distritos para la definicién
del problema

Enero a Junio de 1997: definicion de la propuest&tddio Multicliente y promocion y
adhesiones

Julio de 1997: estudio con 10 adhesiones

Septiembre de 1997: 13 ulteriores adquisiciones

Diciembre de 1997: presentacion de los resultadbssiudio

Enero-junio de 1998: definicién de las modalidagdiesolaboracién posterior

De junio de 1998: Fundacion de la sociedad RUVARIS.

De septiembre de 1999: puesta en marcha del piinpginte RUVECO ®

Marzo de 2000: Presentacion de solicitud de patdnBA.
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En el momento de la Fundacién de RUVARIS existias vhriantes de la tecnologia: la
primera patentada, hacia referencia a la utilizacié un ndmero de &cidos minerales
reivindicando también la secuencia de operaciotitgadas, mientras que la segunda,
no patentada, hacia referencia a un acido no laénidio.

En ambos casos eran insatisfactorias las condiidada transferencia de tecnologia:
en el primer caso por las condiciones particulatmmemmerosas y de acuerdo a la
disponibilidad de tecnologia se limitaba a losagi€on exclusion de las vélvulas.
Teniendo en cuenta el estado del arte de la igaesin de RUVARIS se orientaron
hacia el uso de un &cido organico de naturalefemedite de las patentes existentes
capaz de eliminar el plomo en un modo més lento pers selectivo (disolucion menor
de cobre de cobre y zinc en comparacion con plomo).

Los buenos resultados obtenidos y la importanciéeder una patente para garantizar
una buena imagen para la cesion de licencias raitigor lo tanto, tomar la decision
de depositar una solicitud de patente para asedarpropiedad industrial a la
tecnologia desarrollada.

Contenido de loslocumentosle patente

En el lenguaje juridico, udocumentode patentese suele llamarde<ripcion de una
patente".Esedocumentose divide en cierto nimerale secciones. En la mayoria de
los paises se hadoptadoun enfoque cohente con respecto a la forma y el
contenidode esas secciones. lmimera pagina (o portada) de ulocumentode
patentesuele presentar infanacion bibliografica. Esa informaciéproporcionadatos
sobre lasolicitud de lapatente,es decir, quién Igresentd,cuando y donde, vy las
esferagecnoldgicas concernientes la invencidon. Asimismo, la primerpaginasuele
incluir un titulo, un resumen y un dibujo. La inftacion bibliografica es un medio
fundamentabpara identificar, localizar y consultatocunentos depatenteSi se conoce
el nombre del inventor y/o del titulate la invencion, sepueden encontraodas las
solicitudes depatente qudiguren con sus nombres. Sise conoce la esémmolbgica
con arregloa la CPI, se podra acceder a todos dosumentogelacionados coresa
esfera. La fecha deresentaciorde la solicitud permitedeterminarel posible periodo
de vigencia de lpatentelUn resumen y un dibujo, procede, proporcionaruna resefia
concisa de la tecnologia de la invencion y pemmighorrar tiempocentrandossélo en
los documentosnas pertinentes.Como ya se ha sefialado, los datos bibliagrgfi
incluyen los nombres vy las direcciones del inventalel titular de la invencioén, por lo
que representarun medio esencial para identificar a lgentesprincipales en una
esfera tecnologica en particular, y son ungportante fuete de informacion para
obtenelos datos deontactade eventuales licenciantes y licenciatarios.

Las reivindicacionesleterminania patentabilidady definen el alcancele la proteccion
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que el solicitante deseabtener medianti patentePor una parte, es normal que el
solicitante desee definir el alcance deptateccién tanampliamentecomo sea posible.
Por la otra, la oficina deropiedad industrial que examina la solicitud eleb
asegurarsede que lapatente resultanteo abarque elementoga conocidos o
elementos quel solicitante no hayzonsignado detalladamenga la descripcion de
la invencion. Los esfuerzogombinadoglel solicitante y de la oficinpermten aclarar

el alcance de la proteccion solicitada en kisindicaciones, donde smencionan
explicitamente lo®lementosque el inventor/solicitante puede reivindicarbde al
caracter técnico, juridico mbstracto delos términos en que se formulan las
reivindicaciones, puede ser dificil, para quien esté especializado en la esfera de
actividad encuestion,hacerse una idea clara y concisa de la invencitravés de la
mera lectura de las reivindicaciones. En la maydealos casos se requerird la asis-
tencia juridica de umspecialista.

Frecuentementelas solicitudes depatentese publican junto con un informe de
busqueda,o con una lista de referencias sobre el estado lad&mica obtenidas
durantela busquedale la solicitud dgpatenteEl informe de blisquedauede incluirse
en eldocumentale patenteo publicarseseparadamente.

Para comprenderas caracteristicas de la invencion o la temgial en cuestion se
debe leer una descripciébn que suele l=stanteextensa y, cuando procede, va
acompafadale dibujos. Esa descripcion revela claramente dé&galles técnicos de la
invencion,generalmenta través de ilustraciones de ejemplos practigosjuestra de
qué manera se ejecuta lainvencion.

De conformidadcon la mayoria de las leyes solpatentes)a descripcion deberd ser
clara y completa, de modo que cualquigersonadel oficio" pueda poner en practica,
aplicar o ejecutar la invencion. En la mayode los paises la descripcion de Ila
invencion consta de cuatro seccionessaber: antecedentede la invencion, resefia
de la invencién, brevele<ripcion de los dibujos (si procede) y descripcidetallada
(por escrito) de la invencion. Losantecedentesde la invencion son la parte
introductoriadel documentade patente En ella se indica la esfera tecnoldgicancer-
niente a la invencién. Ademas, se ofrece un bresamen del estadale |la técnica, o
sea las soluciones existentes para el problennicté relativo a la invencion, y se
sefialan los defectos o deficiencias de es@mdode la técnica. En la resefia de la
invencion se menciona cuales son los aspectsergles de la invencion y de qué
manera se integran encaarunto, es decir, se explica la funcién de ésmentogjue
constituyen la invencidn sin describirlos en detala descripcién detallada de la inven-
cion es una explicacion exhaustiva de la invencidn referencias conpletas o
parciales a los dibujos (si procede). Esta es parée importantedel documentode
patentepor cuanto incluye Igpresuntanueva solucién para el problema técnico en
cuestion, que se delmrrespondecon las reivindicaciones.
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Acceso a la informacion en materia gatentes

En elpasadogl acceso a la informacién en materia pdgentesera dificil y lento. La
situacién mejoréconsiderablementen la década d&970con eladvenimientode las
bases de datos comerciales en linedagiafines de la década de 1980 con el
desarrollo delCD-ROM. Sin embargoen laactualidadun progreso decisivo en materia
de informaciontécnica,la Internet, permite acceder a la informacion neateria de
patentes d& forma masdemocraticaonocida hasta @resente.

Toda persona que tenga acceso a Internet puedegragwitamente, poejemplo, el
texto completo (descripcién, reivindicaciones, ujiils) y la primera pagina de los
documentos de patente publicados, disponibles en el sitio web
http://ep.espacenet.condpnde también pueden consultarsenos 38 millones de
documentogle patente.En el sitioweb http://www.wipo.int/ipdl se puede acceder a
los datos de la primerpagha de las solicitudes deatenteinternacional publicadas,
presentadas coarreglo alTratadode Cooperaciénen materia de PatentefPCT). A
travésde los enlaces que alli gFoporcionanse puedenconsultar las basede datos
ofrecidas por una gran variedad de oficinaspégentey propiedadintelectual de todo
el mundo.Ademés de los sitios web de laamepsasoficinas de todo el mundo que
alli se mencionan, puede ser deinterés consultar también el sitio web
http://www.surfip.gov.sgcreado por la oficina d@ropiedadintelectual de Singapur.
Con todo, se debe sefalgue este tipo deblsquedasho puede sustituir a una
busquedarofesional.

Por consiguiente,se recomiendaconsultar con unabogadolocal de patentes
con la oficina local depatentes.Esa oficina, tal vezdispongade un servicio de
informacion sobrepatentesjue podria realizar ldsigjuedas o prestar asistencia para
realizarlas. Es muy probable qudichaoficina, ademas de tener acceso a Internet, y
por lo tanto a Espacenet y a la Base de Datofa d&iblioteca Digital de Propiedad
Intelectual de la OMPI, disponga de una ampleang de CD-ROM con valiosa
informacion sobre patentesAlgunos buenos puntos de partida en lo cespecta a
los CD-ROM son: Espace Access, publicadoensualmentgor la Oficina Europea de
Patentes (OEP); Patents BIB, publicado bimestralmete por la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos denérica (USPTO), con datos bibliograficos sobre
patentesde los Estados Unidos; y USAPat, que contiene irfdles de laspatentes
publicadas semanalmele por la USPTOTambién merecen mencionarseESPACE
WORLD, queincluye el texto completo del PCT y datos bibl&fgos publicadoscada
dos semanas por la OMPI;BSPACE EP, que contiene documentos de patente
europeosAdemas, existemumerosaempresas privadagjue proporcionarnservicios
comerciales déusquedan bases deatos.

5. Véase, entre otros, Derwdintp://www.derwent.cojpn Dialog (http://wwwdialog.com); STN (http://wwwstn-
international.d¢; Questel Orbithttp://wwwquestel.orbit.com/index.hjmMicropatent(http://www.micropatent.com)y WIPS Global
(http://www.wipsglobal.com),por mencionarséloalgunosejemplos importantes.
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Caso estudio: Safe Wheat

Safe Wheat Srl opera en el campo de diagnésticos lpaseguridad alimentaria, el
desarrollo, produccion y comercializacion de instentacion avanzada para la
deteccion de toxinas y residuos quimicos en la ymodn primaria del sector de
cereales. La empresa fue fundada en 2008 paraangjlgunos logros en el marco de
un proyecto del Plan Operativo Nacional (PON 20008} financiado por el MIUR,
gue vio el Instituto de Ciencias de la Produccidimantaria (ISPA) del CNR di Bariy
Barilla G & R. lli SpA como co- proponentes. Deasblaboraciéon nacié la idea de
negocio que condujo a la creacién de la empresa.

En el marco del proyecto se desarrollaron dos noétadaliticos para la determinacion
de la cantidad de contaminantes quimicos y mictépicos de la produccion de
cereales, basado en la aplicacion de técnicas thrizamion de fluorescencia y
Spectrophotometric. De los notables resultados oaéénidos se presentaron dos
solicitudes de patente, que luego fue solicitadaxtansion a nivel europeo.

Una de estas patentes es una metodologia innovadoea el analisis rapido del
deoxynivalenol (DON), una micotoxina frecuente Etrigo.

Desde aqui el interés de Barilla para esta metgéhl@\ la presentacion de la solicitud
de patente ha seguido el desarrollo en colaboramaruna empresa de Brescia, de un
pequefio robot (que tom6 el nombre de DONTECTOR) peemite la réapida
determinacion de DON en trigo, sémolas y pastasqwel tal instrumentacion — 100%
automatizado — también podria usarse para otra& s contaminantes, previo
desarrollo de protocolos analiticos.

El procedimiento de la patente, sin embargo, ptasggunos problemas. Después de la
solicitud de extension en los Estados Unidos éuegpresencia de otra patente similar
otorgada por la USPTO sobre el mismo tema a unaesagstadounidense, Diachemix
LLC, que ya habia depositado una patente US, qtendfa la proteccion de la
propiedad intelectual, incluso dentro de Europa ugra técnica aplicada a las
micotoxinas.

A la luz de esto, el ISPA del CNR di Bari, con glogo de Barilla, que ha
inmediatamente apoyado este método y ha puestoognamas de garantia de calidad
interna — afirmd el principio del ensayo, basado wra técnica denominada
“polarizacién de fluorescencia”.

La solicitud de patente para la DONTECTOR, de hebhcsido depositada en un 50%
entre estos dos temas, que inmediatamente tra@eotiegar a un acuerdo con
Diachemix LLC para la comercializacién del instrunite pero en vano. Se intenté la
via de la oposicion, pero sin éxito.

El Unico compromiso alcanzado (febrero de 2010ksida la posibilidad para Safe
Wheat de comercializar el DONTECTOR, pactado de vprga utilizado el kit de
diagnostico para la determinacién de deoxynivalgmobucida por Diachemix LLC.
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Desde ese acuerdo, Safe Wheat se trasladd pideetidaciones y como resultado de la
colaboracion con la compafiia de Brescia, estapata su comercializacion.

Diachemix LLC ha delegado a su representante rtalipara definir los dltimos
acuerdos internos para la comercializacion de DONIER, que concluyeron a finales
de mayo de 2010.

La otra patente que también se procedio a la awters los Estados Unidos y México,
pero que estd aun pendiente en el plano europecefisee al desarrollo de una
instrumentacion de diagnostico automatizado quemiperla rapida determinacion
cuantitativa de fosfina (PH3) 24 en el trigo, pevealacion espectrofotométrico. Se trata
de un pequefio robot, que tiene el nombre FOSFINBTCTO

Hoy, en comparacion con el escenario inicial de &% se modificé ligeramente: el
problema de las patentes ha frenado algunas condiicomerciales, impidiendo a
Safe Wheat actuar libremente en el mercado.

Por lo tanto, tuvo que cambiar de estrategia, plieceo a la prestacion de actividades
de servicio, esenciales para la posterior includ®imstrumentacion que safe Wheat se
prepara para producir a través de colaboracionesDiachemix LLC y proveedores,
para el desarrollo de DONTECTOR y FOSFINECTOR. Bntigular, Safe Wheat esta
ofreciendo servicios de consultoria a empresasetgbr, a fin de realizar este tipo de
analisis y la aplicacién de la metodologia deskadal en el local que proporciona el
ISPA, sobre la base de una convencién especidizautilo las instalaciones, equipos y
conocimientos interdisciplinarios del ISPA-CNR Bari, Safe Wheat es capaz de
ofrecer un paquete completo de servicios en tolas necesidades del cliente.
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PRESERVARLA CONFIDENCIALIDAD

Esimportantetener en cuenta que no basta abordar negociacionsolo sobre la
base de la confianzanutua,dado que emumerosas oG#nes lasegociacioneso
conducen necesariameraeain acuerdo. En tales casos, fescuenteque una de las
partes en lagmegociacionesgeneralmentel potencial licenciante, acuse al potencial
licenciatario de haber abusadode la confianza depositadaen él durante las
negociacioes y de haberseapropiadoy utilizado indebidamentecon fines comer-
ciales la informacion confidencial divulgaddurantelas negociaciones interrumpidas.
A fin de protegersecontra esaventualidadse suelecorcertar un acuerdo mutuo de
no divulgacién, conocido tambiénomoacuerdo de confidencialidad o acuerdo sobre
el mantenimientalel seceto. Véase en el Anexo V un ejemplo de tal acuef@oalquier
acuerdode este tipo se deberadaptaren funcién de los hechos vy leiscunstanciasle
cada situacion en particular, y someter a lssi@vide unprofesionaldel derecho.

MEMORANDO DEENTENDIMIENTO (MOU) O CARTA DE INTENCION

Cuando ambas partes estiman que esdfmopiadamentepreparadagara la
negociacién suele no ser necesario emendimientgrevio enforma de MOU o carta
de intencién. Siembargoa pesar de lanejorbuena voluntad de las partes, en ciertas
ocasiones es preciso concertan MOU o una carta de intencién antes de firmar un
acuerdo de licencia. Esto podria ocurrir antesl odenienzo de lasegociaciones
oficiales oenalgiin momento durantdas prolongadas negociacionesjando, por
ejemplo, sea necesario anuncigpublicamente el lanzamiento de un nuevo
producto o solicitar financiamiento. Antes del firmar un MOUo una carta de
intencion esimportanteno acordar ninguna de lggopuesas de la otra parte sin
conocer susconsecuenciasobre el acuerdo final de licencia. Esto debe réene
particularmenteen cuenta en los paiseslos que un MOU o una carta de intenciéon se
consideran documentosjuridicamentevinculantes. Para mas informacion véase el
Anexo V. Como se ha dicho anteriormentecon respecto a un acuerdo de
confidencialidad,cualquier MOU o carta dentendimientose debera adaptaren
funciénde los hechos Yy las circunstancias de cada situagioparticular, womeer a la
revision de un profesional ddkerecho.

ACUERDO DE DISTRIBUCION

Antes de concertar un acuerdo de licencia deotegia a largo plazo, las partes podrian
preferir entablar su primezontacto mediantan acuedo de distribucion. Este acuerdo
permitira al potencial licenciatario distribuir ypproductodel potencial licenciante en
determinadamercado y en los términos vy las condiciones @eeespecifiguen. Una
relacién fructifera establecida sobre esta base podria allanar elnoainacia la
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concertacidrde un acuerdo de licencia tiecnologia.

Caso estudio: Tele-Rilevamento Europa (TRE)

El Politécnico de Milan ("Polimi"), es famoso pdrdesarrollo de tecnologias innovativas y
Utiles a través de sus grupos de blsqueda y dibsaBp 1985, los profesores Fabio Rocca
y Claudio Prati han creado uno de estos grupas @studiar el potencial empleo de datos
de los satélites SAR, (Synthetic Aperture Radpaya engendrar mapas de superficie
evidenciando las mediciones de la deformacién deiaza terrestre. Los datos disponibles
fueron al principio de un solo satélite americapero apenas lanzado el grupo se ha
convertido en lider en la investigacion sobre Emicas interferometricas basadas en el
satélite SAR ("InSAR"), para medir los movimients terreno.

Alessandro Ferretti, un ingeniero del Polimi, seshemado al grupo en 1996. Ha dirigido

dos proyectos importantes de investigacion, pasaudeir si se puede aumentar la precision
de la técnica INSAR. Su investigacion ha revelag® &g posible medir el desplazamiento de
las referencias radar, los puntos de reflejo stdrsuperficie terrestre, (por ej. edificios,

acueductos etcétera) con respecto a los Dispergeeemanentes "PS", con precision
milimétrica.

Esta investigacion ha llevado al desarrollo de éarilca PS - un instrumento Unico que
identifica, mide y monitorea los diversos fenomemeofisicos, (por ej. hundimiento,
resurgimiento, desprendimientos, sismicidad etagtgr verifica la estabilidad de las
estructuras individuales, proveyendo medicionesigae de los desplazamientos del suelo
utilizando los datos SAR provenientes de los sessmontados sobre los satélites. Las
precisiones de la Técnica PS provee medicionesgnstrucciones de los movimientos del
terreno mucho méas precisas con respecto a lag#scinSAR convencionales. Esto ayuda a
prevenir dafios de desprendimientos y otros fendmel®b suelo, y es un instrumento
tecnoldgico eficaz y avanzado para monitorearstaldlidad de edificios, puentes y otras
estructuras vitales.

En el mayo 1999 Polimi han obtenido una Patenliarii@ por el Técnica PS y ha iniciado el
proceso de proteccion de la invencién en un ciedicnero de mercados extranjeros
depositando una solicitud internacional PCT parprtgteccion en Canda, Union Europea,
Japon y Estados Unidos al final del 2000. Desdeneers, Polimi continla buscando la
proteccion de patente para sus invenciones y hasitego mas que 100 solicitudes PCT.

En marzo del 2000 Polimi han creado Tele-Rilevamefuropa ("TRE"), su primera
sociedad spin-off, para convertirla en la liceratiat mundial exclusiva para aplicar esta
tecnologia a la vanguardia al sector comercial.

Con la creacién de este spin-off, cada actor detgso de transferimento tecnoldgico ha
alcanzado sus objetivos. Primero, la universidaditha capaz de explotar la patente con la
garantia de su partner industrial que dedicé elinm@esfuerzo para alcanzar el mercado en
el modo mas eficaz posible. Segundo, los invent@esconvirtieron en empresarios,
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recibiendo incentivos financieros sea de los r&lde la patente, como del Gtil neto de la
sociedad. Por fin, la sociedad spin-off puede lestgcnologia patentada, el know-how y la
marca de la universidad como una garantia del wieeitifico de los servicios y productos

ofrecidos, manteniendo un fuerte enlace con Pofwaia la investigacion de base y

generando fondos para las investigaciones adi@enal

Caso estudio: Sunda Solar Energy Technology

En ciertos sectores como el automotriz y aeroeahdailey china obliga a las empresas

extranjeras a concertar acuerdos de Joint Ventoreempresas chinas.

En tales casos, resulta esencial que la compafitnpta proceda a tutelar en China sus
derechos de propiedad intelectual antes de in@s&anegociaciones con eventuales Partners
chinos.

También debemos identificar en el acuerdo de tea@s€ia de tecnologia quien va ser el

titular de los inventos y creaciones realizadasuher el curso del Joint Venture, asi como

definir qué temas puede utilizar la tecnologia edda por el acuerdo y prever, entre otras
cosas, las obligaciones de confidencialidad y gad#ono competencia.

En 1985 Dornier GmbH, sociedad controlada de laedad alemana Daimler-Benz
Aerospace AG y Beijing Sunpu Technology Co., samiedontrolada por el ente publico
Chino Beijing Solar Energy Research Institute, haitciado actividades conjuntas de
investigacion y desarrollo de productos llamaddseatores solares de tubo de vacio. Estas
actividades han sido financiadas por Consejo dendiziey Tecnologia de Beijing, el
Ministerio Aleman para la Investigacion y el Prageade desarrollo de las Naciones Unidas.
En 1993 se establecio una planta piloto en lamgBunpu Technology Co.,

En 1994 los productos del colector solar de tubeadéo fueron exportados a Alemania para
su comercializacion por Daimler-Benz Aerospace. réue también lanzaron las
negociaciones para el establecimiento de un Jantu/e entre Daimler-Benz Aerospace y
tecnologia Sunpu.

En 1995 fue suscripto un acuerdo de Joint Ventwse formd la Joint Venture Sunda Solar
Tecnologia de Energia.

En 1996 se abrié6 una nueva fabrica en SanHe, gmoldncia de Hebei y formaron la
sociedad alemana Sunda Solartechnik GmbH paragartacion y la comercializacion del
producto en Europa.

29



3. ¢CUAL ES SUVALOR?

A diferenciade losbienes tangiblessuyo valor, yconsiguientenentesu precio,se
puede determinaton medios reconocidos, ehlor de losactivos intangiblesio se
puede determing@acilmerte. Sin embargo, com@n cualquier otra transaccion,
se debeestablecemun precio,y a tal efecto,se han desarrolladoy aplicado con
éxito varios métodos, tomadosn su mayor parte delambito de los bienes
tangibles, destinadasfacilitar esatarea.

La valoracion de la tecnologia cobra mayompartancia a partidel momentoen

que el potencialicenciatario:

e reconoce que necesita una nueva tecnologdengifica lateamologia mas
apropiada;

< identifica al potencial licenciante; y

- decide que un acuerdo de licencia esdtrategiacomercialmas apropiada.

En esta faseadquiererparticular importancia tres cuestionespregurias, asaber:

e ¢cuant@uede pagar la empresa por el derecho a utiizemologia del
licenciante?

e ¢;como deberia pagar el licenciatario al licarteia y

e ¢cuantaleberia pagar el licenciatariol@lenciante?

La primera de esapreguntas,0 sea, cuanto puede pagar dmpresa, esle
importancia crucial. Un licenciatariprudenteno debe basar sus decisiones en el valor
tedérico de latecnologia,sino en la posibilidad dejue esa tecnologia mejore su
capacidad par@btenerbeneficio& Si elprecio de la nuevdecnologiasumado a los
costos de produccion, eleva @bstofinal del productoa niveles que el mercado no
puede absorbergl licenciatario perdera dinero y la negociacida la licencia habra sido
una actividad estéril o perjudicial. Lareparacibnpara una negociacion de licencia
implica determinar si existen recursos financieros suficientparasufragar todos
los gastos derivados de la adquisicion y utiiza de la tecnologia del licenciante vy,
finalmente, obtenerbeneficios a través de la comercializacion de tmdlgia o el
producto.

En dltima instancia, el objetivo consiste en que lieénciante y el licenciatario
compartanequitativa yrazonablement®s beneficios derivadode la utilizacion de la
tecnologia.

6. El aumentode los beneficiosno es siempre el Gnico objetiviee unacuerdode licencia. Existen otrodeneficios que no se pueden
cuantificar facilmente, entre ellos, el mejoraméede la imagen y el prestigio. Esto particularmente evidentenlos casosde concesionde
licencia de marcas y comercializaciorde personajesperotambién cuanddas empresas recurren al uste tecnologias patentadas para
reforzar laimagemesus productos relacionandolos ctita tecnologia”.
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El Ministerio Argentino de Agricultura y Ganaderia, Junto allnstituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria (INTA), desarrollaron un plan estratégico en diferentdses
para llevar la innovacion tecnoldgica que cieodli y técnicos argentinos fueron
constituyendo como modelo de produccion agroindistmivel internacional.

En el marco del acuerdo bilateral entre Argentin&guador para la trasnferencia de
tecnologia agropecuaria en el almacenaje de gramosha primera etapa del acuerdo, diez
establecimientos iniciaran en el 2011 el procestratesferencia de tecnologia dando inicio
a la instalacion en Ecuador de las unidades decalmaaniento.

VALORACION DE LA TECNOLOGIA

La valoracion es una actividatificil y frecuentementeubijetiva.El titular de un activo,
un compradorpotencial, unagentefinanciero y unaaseguadora valoraran de manera
diferente un mismo activo, aun cuandeetrate de un activo identificable tasado en
una moneda comunTradicionalmenteja valoracion de los activos reflejaba su costo
histérico ajustado en funcion de d@preciacion,y su valor estaba dictamente
relacionado con su rentabilidad prevista. &mbargo,en los Ultimos afios, esta
relacion ya no se aplicautoméaticamentepor cuanto las empresas de'maeva
economia”" generantilidades queapaentemete no estan relacionadas con sus
activos fijos. Esto ocurre, principalmere, porque utilizan activos intangibles y, en
particular, del ambito de lgemologia. De ello sedesprendeque la valoracién de
activos intangiblesesain masdificil y mas subjetiva.

De todos modos, existen algunesétodosque sepuedenaplicar paravalorar una
tecnologid En vista de que la valoracion puede ser subjatigiependede los datos
que se utilicen en el modelo de valoracion, vialeraciones derivadas de criterios
diferentes no seran iguales. Nbgante,podrdn proporcionaralguna orientacion,
dado queestablecertiertos parametrosle negociacion de arreglos financieros que
incluyen no sélo los importes, sino también las formas en sgigealizaran lopagos.

Enfoque en funcién de la®sstos

Lainversion del licenciante de la tecnologia esresentadpor los costos relacionados
con el desarrollo, la proteccion y la comercatidn de esatecnologia.El licenciante
conoce esos costos y el potencial licenciatavedp estimarlosazonablemente.

7. Véase Deborah Hylton y David Bradin, "IntellectuBfoperty of Biotech Companies: \Aluation Perspective"Abril de 2002,
http://faculty.fugua.duke.edu/courses/mba/2001-2@0@4/hithmgmt491/FilessDUKE_LECTURE.ddeffrey H. Matsuura, "An Overview
of Intellectual Property and Intangible AssetVauation Models", Research Managemereview, Volumen 14, N°1,
Primavera 2004, pagina 38 referencias citadas dmtp://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdadgik.htm.
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Dichos costosepresentara base,0 sea, el minimo que el licenciante quem&uperar,
con sus intereses. Sembargo,si el licenciatario adquiere una licencia no esivd,
por ejenplo, y/o existen derechos territorialeseparadosgl licenciatario podria
argumentarque la amortizacion de la inversion del licentéa deberiadistribuirse
entre mas de una parte. Ademds, el poteridehciatario podria sefialar que existen
algunos gastos de investigacion ioghuctivosque no deberian tenerse en cuerfh.
potencial licenciatario podria incluso sostenere gsu inversion para comercializar la
tecnologia mereceun crédito oreconocimiento.De hecho, el potencial licenciatario
puedeargumentaimque los costos incurridos por el futuro licencdanb lecorciernen.

El s6lo estéinteresadcen el valor que esa tecnologia tigm@rasu empresay no en el
costo querepresentgara la otra parteAdemas.el licenciante no suele revelar el costo
real del desarrollo de lBecnologia,y el potencial licenciatario no tendrd& manera de
verificarlo. En dltima instancia, el objetivo de lams partes serd llegar a un
entendimientaealista respecto de la inversién del licenciantde la pertinencia de los
pagosque el licenciatariefectuaraal licenciante.

A veces, elenfoqueen funcién de los costos se utiliza para estifosrcostos en que
se incurriria si el licenciatario obtuviera deaofuente unatecnologia que le permitiera
desarrollar unprocedimientoo productoidéntico. Esto podria hacerse a través de un
tercero que tuviera ungeaologia rival pero no infractorakEl enfoqueen funcion de
los costosse utiliza también paraleterminardos costos que supondria el desarral®
una tecnologia similateniendoen cuenta los precios y la tasa pagosen el
momentoen que se realiza la valoracion (costlesreproduccion/restablecimientde

la tecnologia). En este vy otrosasossimilares, el licenciatario puede estimar el
tiempo vy el costo necesariospara desarrollar una tecnologia alternativa. A,
licenciatariodetermina efectivament costo de la mejor alternativa siguiente y eso, d
ser posible, puedeproporcionaruna estimacion de la importancia y el vatpre la
tecnologia del licenciante tiene para el licemciat Esto no esxactanente una
valoracion, sino mas bien urestrategiade negociacionbasaa en lasprobabilidades
de que el futuro licenciatariencuentre sociosomerciales alternativos en caso de que
el potencial licenciante ncacepe los términos financierogpropuestosen la
negociacion.

Enfoque en funcién de lasgresos

Para el licenciatario, un acuerdo de licencia dendlogia fructiferosupame un
aumentode los beneficios derivados de la utilizacionuhe temologia protegidapor
derechos d@ropiedadntelectual.

8. Véase también el Capitul, "Aspectos generalede unacuerdodelicencia”.
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A los fines de la valoracion, einfoqueen funcion de los ingresos implica la realizacion
de conjeturas razonables (o, de ser posible, la@diop de medidas m4srecisas) en
relacion con la suma de los ingresos que uleva tecnologiapodria generar.La
cuestion consistentoncesn calcular la proporciérde los beneficios que cada una de
las partes deberiesobtener,y encontraruna féormula de regalias que se ajuste a ese
célculo.

Algunos especialistas en licencias inician suzutds de valoraciércon una "regla
empirica”, conocida como 'la regla d26%'™, segin la cual el licenciante debe
recibir aproximadamentesntre una cuarta y undercera parte de los beneficios
obtenidos por el licenciatario. Esta regldene la ventaja de ser muy conocida y
ampliamentecitada, y por lo tanto esn punto de partida comdn para muchos
licenciantes y licenciatarios. Durante nlagociaciénjas partespuedenmodificar esa
regla atendiedo a cierto numero de motivos equitativos y logicEntre ellos ssuele
incluir la cuestion relativa al riesgo y a factoréales como el estadde desarrollo de
la tecnologia (entre incipiente plenamentedesarollado), la inversion de capital
necesaria, etontenidoy las virtudes de los activos deopiedadintelectual, y un
andlisis delmercado.

Por ejemplo, si se prevé vender un nugvoductopor US$ 1.500, yodoslos costos
suman US$ 750, la utilidad de explotacion serdJ@&S$ 750. El 25% de esa utilidad
asciende a US$87,50.Segun la'regla”, esa es la suma que el licenciante deberia
recibir, y podria ser un punto gmrtidapara continuar laegociacion, tenienden
cuenta logparametros mamnados relativos a los riesgos, las regaliasros dfactores
pertinentes.

Podria ocurrir que una parte no deseara pagper@bir regalias periddicadurantela
vigencia del acuerdo, sino una suma global (tzl eecudas fijadas conforme a
plazos oacontecimientos determinados), que supa@hgago total de la licencia.

En ese caso, el proximo paso consistira en prepamnar declaraciorque consigne todas
las entradag salidas de efectivaorrespondienteal periodo del acuerdo (n), y aplicar
la formula 1/ (1+r/100)n para calcular la sungdobal o el valor neto actualizado
(VNA). Este célculo requiere la seleccibn de una taea redescuento "r"que
represental costo del capital ajustado en funcion de los riesgos, erpma o refleja
efectiva-mente todos los riesgos.

El VNA determinael valor actual de lofuturos ingresos previstos en relaciéon con el
uso de la tecnologia esuestion.

9. Véase Robert Goldscheider, John Jarosz y Carla &fnjh"Useof the 25Per CentRule in Valuing IP", LesNouvelles diciembre
de2002, pagind 23.
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Evidentemente  estemétodo s6lo es bueno en la medida en que HWatos
proporcionadossean precisos. En algunag:egociacionesuna o0 ambaspartes
contratan contadorgsara elaborar diversas situacionkeipotéticasde rendimientoy
redescuentoque dependerane determinadasircungancias. Esta actividad puede ser
simple o compleja, e inclutecnologiasde valoracion maselaboradastales como
las "opcionesreales" o la "simulacion de Monte Carlo". &mbargo,en muchos
casos, laspartesen la negociacion tienen un sentido practico biesadollado en
relaciéncon los riesgos y los posibles beneficios de nkias deecnologia.

Se debe hacer notar que el andlisis del VNAIlftan llamado flujode efectivo
actualizado oDCF) es aplicable a toda cuestién en la queiainpo y el dinero son
factores pertinentesPor lo tanto, puede ser umstrumento de aplicacioamplia.

Enfoque en funcién dehercado

Los vendedoresy los compradoresde inmuebles y vehiculosisadossaben, o
puedenestablecer facilmente, qué es lo que otrasepanan acordadopor casas
similares en la misma zona, o por el cocheigiel marca y modelo. Puede decirse que
las transaccionesomercialescompaables son un medioconvenientey (til para
determinarel valor deunactivo antes de negociar una compra o veata.

El mismo enfoquepuede ser Util para la negociaciéon de licen@asquetal vez no lo
sea tanto debido a guaramentese negociarantecnologiaso activos depropiedad
intelectual idénticos. Ademas, los detalEmmeciales de un acuerdo no se podran
conocer por cuanto las partes losrsideran datos delicados en relacion con la
competenciaEs masprobableque los problemas g#anteencuando exista una licencia
mundial exclusiva. Si la licencia no es exclusiva,si es exclusiva en diferentes
territorios geograficos, los licenciatarios siguientes podréonocer los términos vy
condiciones de los licenciatarios anteriores, | mm@nos tener unauenaidea a ese
respecto. Ademas, en ciertas ocasiones, demdiatariosno exclusivos exigen que se
les proporcionendetalles de las licencias subsiguientespuedenexigir, mediantela
reivindicacion de un'derecho dedicenciatario mas favorecido”, que se les permita
concertar un acuedo ulterior m4s favorable por su condicion de licataios
anteriores. En la practica, esto puede ser difigy de llevar a cabo y aplicar, dado que
los acuerdos frecuentementeson confidenciales. En cierta medida, cemveniente
conocer las condiciones de las regalias convenigla ciertogipos de transaccionesle
licencia. Esto puedeproporcionamo solo"indicios" para argumentaren favor de una
tasadeterminadan una negociacionsino también directrices utiles. Sdmbargojas
licencias sonparticulamente dificiles de comparar, porque el caracter de la tecnolggia
el alcarce de la licencia tienen un efecto consideraéte el valor de la licencia. Una
licencia exclusiva muy amplia para fabricar, uitizy vender todos los derechos de todas
las patentesie determinaddecnologia tendra un valor muy diferente al da licencia
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no exclusiva concedida solo paeaplotaruna tecnologia en un campo de utilizacién
limitado.

Aun asi, la informacion sobre otras regalias dentias puede ser deterés y revelar

una amplia gama de tasas de regalias. Un estdibzadopor el Comité de Licencias
de Tecnologiade la Sociedad de Ejecutivde Concesion de LicencigsES) indicd que

las siguientes gamas degaliasde licencias no exclusivas se podian tener ent@ue

titulo indicativo:

< Reactivos para investigacion (por ejemplo, vectalesxpesion,cultivos de
células), entre el 1% yel 5% de las ventatas.

e Productos para diagnostico (por ejemmaticuerpos monociales, sondas
de ADN), entre el 1% yel 5% de las ventastas.

< Productosterapéuticogpor ejemplo,anticuerpos monoclonalegntre el 5%
y el 10% de las ventasetas.

e Vacunas, entre el 5% yel 10% de las vemeatas.

e Productos veterinarios, entre el 3% y el 6%ladeventasnetas.

e Productosvegetales/agricolagntre el 3% y el 5% de lagntasetas.

La Licensing Economics Review dmptiembrede 1990 inform6 queenel caso de los
farmacos recombinantegn fasetemprandas tasasderegalias oscilaban entre el 7%
y el 10% para las licencias exclusivas y entfe3% vy el 4% para las no exclusivas.
Tras la aprobacion reglameéaria, las tasas para licencias exclusivas variadyane el
12% vy el 15%, y para las licencias no exclusiessre el 5% vy el 8% de las ventas
netas.

En septiembrede 1996, M. Yamasaki inform6 en les Nouvelles tdsasmedias de
regalias que reflejaban, tanto el estado destigazion ydesrrollo (I+D) en el
momentode la firma de la licencia como la situacide las partes en el acuerdo. Por
consiguiente,cuando unapequefiaempresa de biotecnologia("Bio") adquiria una
licencia de una institucionde investigacion o una universidad ("Uni"), y tram
desarrollo ulterior la concedia a una gran esgprarmacéutica ("Pharma"gl valor
afadidose reflejaba en urmumentode las tasas de regalias como se indica en el
ejemplo siguiente:

Fase de I1+D Bio/Uni Pharma/Bio
Descubrimient 3% 7%
Molécule prometedor 4-5% 9%
Preclinice 6-7% 10%
Fase2-3 15%
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Sin embargo.estas figuras por si solas no dan una idea adalalor econémico de
las transaccionesy un error frecuente consiste enpensarsélo en términos de
porcentajey cifras. En la mayoria de los casosdesonocen los términos reales de los
acuerdos de licencia, incluso evdual pago de una suma global u otros incentivos
que pudieranhaberse acordad8in embargogllo influye sustancialmenten las tasas
de egdias convenidas. Paonsiguientegesdificil evaluar la verdaderanagnitudde una
determinadaasa de e@galias.

En resumen, la utilidad deinfoqueen funcion del mercado suele seny limitada. Las
generalizacionedps estudios y las normas industriaf@®porcionan, al menos, un
punto de partida. Nmbstante,el conocimientode un acuerdo de licencia
comparable concertaden el mismo sectorindustrial puede ser mucho mas Uutil,
porque podria proporcionar otradases o referencias para efectuar una valoracion
particular dedeterminaa tecnologia.

Otros criterios

En marzo de 1987Jom Arnold y Tim Headley publicaban efes Nouvelles bajo el
epigrafe  "Factors in Pricing License", una alisle compiobacion que incluia
consideraciones importantgmra determinarel valor de las licencias decnologiala
lista se dividia en las nueve seccios@ientes:

e Calidad intrinseca (por ejemplo, importancieesyado deldesarrollo de la
tecnologia)

< Proteccion (por ejemplo, alcance y caracter ejeicutte la licencia)

- Consideracionelativas al mercado (por ejempkamarioy paticipacion)

- Consideracioneeelativas a la&competencigpor ejemplo,terceios)

< Aportaciones del licenciatario (por ejemplo, italp actividades de
investigacion ycomecializacion)

e Consideracionefinancieras (por ejemplomargenesie beneftio, costos de
aplicacion y servicio dgarantia)

* Riesgos (por ejemplo, responsabilidad porgasductosy juicios por
patentes)

e Consideracionesle caracter juridico (por ejemplo, duracidelos derechos
de licencia)

« Cuestionesconcernienteal Gobierno (por ejemplo, leyes locales sobre
condiciones de regalias y fluctuacionesnetarias).

Las cuestiones concernientes las regalias se habordadoen demandagudiciales
por infraccion de patenteen las que los tribunaleprocuran determinacuéles
hubieran sido las regaliagpropiadasa fin de calcular los dafios provocados por las
infracciones. Los tribunales analizammeosos factores que, al examinar el valor de la
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propiedadintelectual enunasituacion de no infraccién, conviene tener en taiea
modo de listale comprobacion:

"1.

~

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Las regalias percibidas por el titular dex patentea cambio de la licencia de
la patenteen litigio, que revelan lanagnitudde la regalias establecidas o
proporcionanindicios al especto.

Las tasapagadagor el licenciatario por el uso de otrpatentessomparables
a lapatenteen litigio.

El caracter y alcance de la licencia, a saber, skauo no exclusivo, o bien
limitado o ilimitado con respecto al territorio aquién puede venderse el
productofabricado.

La politica y elprogramade comercializacion que hayadoptadoel
licenciante paramantenerel monopolio de sypatente, dergando a otras
partes la licencia para utilizar su invencién been concediéndoleen
condiciones especialeestinadas preservasu monopolio.

La relacion comercial entre el licenciantes! licenciatario, o sea, si son
competidoresen el mismo territorio y en la mismemacomercial, 0 si
son respectivamentéventor ypromotor
Lasconsecuenciade vender el activpatentadosobre lapromcocion de las
ventas de otrogproductosdel licenciatario; el valor efectivo que tiepara
el licenciante la invencién coma@enerdora de ventas de sus articulos no
patentadosy la magnitudde esas ventas derivadasconexas.

Lavigencia de lpatentey las condiciones de licencia.
La rentabilidaddeterminadalel productofabricado con arregla la patente,
su éxito comercial y spopularidadactual.

La utilidad y las ventajas del actipatentadocon respecto a versiones o
dispositivos antiguos, si los hubiere, que seidsgm utilizado paraobtener
resultadossimilares.

El caracter de la invenciépatentadagel tipo de forma comercial de esa
invencion cuya titularidad y fabricacion incumberal licenciante, y los
beneficiosobtenidospor los usuarios de la invencion.

La medida en que el infractor ha utilizadoidvencién, ycualquierelemento
probatoriodel valor de eseiso.

La proporcion de los beneficios o del prede venta quepudieraser habitual,
en la transaccion comercial en cuestion dramsacionescomparablespara
autorizar la utilizacién de esa invencién o deeimsionesanalogas.

La proporcién del posible beneficio qdeberia asignarse a la invencion,
separadament@e los elementosno patentados,los procedimientosde
fabricacion, los riesgos empresariales, o0 las ctansticas 0 mejoras
importantesntroducidas por ehfractor

El testimonio de expertos calificados.

La suma que un licenciante (por ejemphd, titular de lapatente)y un
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licenciatario (por ejemplo, el infractor) hubieracordado(en el momentoen
que comenzd la infraccion), si ambos hubietaatado de llegar a un acuerdo
razonable yvoluntariamente,es decir la suma que un licenciatario
prudente, que como propuestacomercial deseaobteneruna licencia para
fabricar 'y vender un articulo determinadoque utiliza la invencién
patentada,habriaestado dispuesto a pagar pmnceptode regalias para
poder obtener un beneficio razonable, y que hubiera sideptablepara un
titular de patente prudentdispuesto a conceder ulieencia.™

Por lo tanto, los factores qumiederserpertinentepara la valoraciée una tecnologia
son innumerables. Obviamentejuchos de ellos nseran importantes decisivos en
cada situacion. La importancia de cadao dependerde los objetivosstratégicoy

las necesidadesomercialesde cada parte. Ewonsecuenciasi un licenciatario desea,
por ejemplo, fabricaeficazmenteel productobajo licencia erdeterminadderritorio, y
envez de exportarlo conceder sublicencias a otabsidantes erierritorios vecinos,
sera muyimportante,para ese licenciatarimbtenerla exclusividad en el territorio que
le interesa y el derecho de otorgar sublicendias objetivosestratégicosy los
derechos necesarios influirdn solambaspartes a la hora de la valoracion y de las
correspondientes negociaciones.

Observacionedinales

Todos los principalesenfoquesrelativos a la valoracion de tecnologidienen sus
limitaciones, y éstas se deben tener en cuentavaduar activos intangibles. Cada
negociacién de licencia es Unica, y es ndificil aplicar experiencias ajenas o reglas
tedricas a la situacion particular que mesenta. Sirembargo,las reglas examinadas
anteriormentedeberian proporcionar cierta orientacion para abordar la bresde la
valoracion. Por otra parte, eecomendablejue las partes recurran a la asistencia de
profesionalesexperimentadogn valoraciones, y/contadoresjue losorierten a través
de los complejos aspectos de una valoracion. l@nalinstancia, una valoracién se
realiza con el fin de negociar los términos ydaesdiciones que seriaceptablepara
ambas partes y, como sefialaclaramenteen el capitulo sobre "Directrices y consejos
practicos denegaiacion”, si bien seria deseable alcanzar elrdougue usted merece,
dehecho usted alcanzara el acuerdo que sea cEpaggociar

10. VéaseTenneyJ, delTribunal de Distrito de Nueva York,en Georgia-Pacific Corp. vs. U.S. Plywood Cor@18 FSupp. 1116
(1970). Véase tambiérRoy J. Epstein, "Modeling PatentDamages: Rigorous and Defensible Calculations",
http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_agtielebsite.pdfy Roy J. Epstein y Alan Marcus, "Economic  Analysis of the
Reasonable  Royalty: ~ Simplificationand Extension of the Georgia-Pacific Factors", http://www.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 reflafanecesidades y expectativas
individuales del licenciante y el licenciatario. iEbe una variedad infinita de
posibles acuerdos, limitadaolamentepor las necesidades de las partes y los
parametros de las leyesrgglamenos pertinentes.Sin embargo,ciertos aspectos
son fundamentalepara el éxito de un acuerdo gomunesa la mayoria de los
acuerdosde licencia. Porconsiguiente,tales aspectos son puntos gartida
Utiles en la preparacién para una futur@egociacion.

Un acuerdo de licencia refleja ciertos concepfosidamentalesEn primer lugar, es el
resultado de una estrategia comercial y represeuta relacion comercial. Tanto el
licenciante como el licenciatario deben analigata firma de uno o mas acuerdos de
licencia responde al plan comercial de la empresalos ingresos esperados seran
suficientes para justificar elostoque implica dedicarse a la actividad bajo licengiaj

las condiciones econémicas del acuerdo son coenvesi para ambas partes. Estos
factores pueden parecer obvios, pero es importante haferencia a ellos. En con-
secuencia, es fundamental que los objetivos dpdess se compndanclaramente y
sean complementarios; ademas, debe existieaonocimiento de la necesidad mutua
de lograr un acuerdo fructifero. Esto serd posibtliante un acuerdo que aborde
apropiada y equitativamente los principales efgos o puntos clave.

En segundo lugar, un acuerdo de licencia es atrato. Esto supone la necesidad de
establecer requisitos legales que otorguen coaktrato un caracter vinculante y
ejecutorio. Ademasmplicaque las partes debdpnerla capacidad juridica para concertar
un contrato y la intencion de hacerlo, y que exista oferta y una aceptacién, y un
motivo valido, por ejemplainpago en el momento de la firma.

En tercer lugar, la diferencia entre un acuerddiacia y otrosacuerdo® contratos es
que el objeto es la propiedad intelectual cuyoedt®s de utilizacion el licenciante
otorga al licenciatario. Por lo tanto, sinopiedadintelectual no existe licencia de
tecnologia. En el mismo acuerdo, o @no separado, se pueden abarcar otros temas
importantes conexos, talesomo desarrollo, asesoramiento y capacitacién, inveysion
fabricacion, ventasgtc.

Pueden presentarse situaciones en las que ambas psean titularede derechos de
propiedad intelectual de interés para la otra partengan el derecho legal de prohibir
su uso a la otra parte. En tal caso, se firmarniacuerdo de concesion reciproca de
licencia, a través del cual las partes se cedemaiprocamente el derecho de utilizar y
explotar susrespectivas propiedades intelectuales. Asimisnegiante la concesion
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reciprocade licencia las empresas pueden solucionar cons@gerrelacionadas con la
propiedad intelectual. La existencia 0 no de pagos regaliasdependeradel valor
asignado a la propiedad intelectual de cada uniagjsartes.

Ademas, puede ocurrir que un licenciatario no puetliizar eficazmente la tecnologia
bajo licencia si no tiene acceso a otras tecnddogjae sonpropiedad de un tercero.
También es posible que para competir con éxito emmelcado deba ajustarse a
determinadas normas de facto o de jure, y quanitaimanera rentable de hacerlo sea
mediante la aplicacion de ciertdsmologias patentadas.En estas situaciones, el
licenciatario se veria obligado a obtener delditalel derecho de propiedad intelectual, el
derecho de utzar las tecnologias mediante un acuerdo de licencapyede ser librde
regalias o negociado sobre la base de condicignegs, razonables yno
discriminatorias.

Muchos acuerdos de licencia incluyen una combimadié uno o mas tipos de derechos
de propiedad intelectual. Por ejemplo, una licedeiderechogle patente respaldada por
conocimientos técnicos de fabricaciondenonina habitualmente"acuerdode licencia
de patente y conocimientaémicos”. Una licencia puediacluir el derecho de utilizar una
marca juntocon los derechos de fabricar, utilizar, vender, disiiri y/o importar una
invencion patentadaUna licencia puede no mencionar una patente cég@epor su
namero, pero, en cambio, proporcionar las carsticas del producto y conceder
todos los derechos de propiedad intelectual saimes para su fabricacion y venta. En
resumen, las categorias no deben dmmaiado rigidas, y un acuerdo puede incluir
derechos adicionales, tale®mo la futura realizacion de investigaciones, un dedarr
ulterior, o el suministro de asistencia técnica.

11. Para mas informacion, véase "Las normas técnioasgérechogle propiedad intelectuaDPI) y el procesode
establecimient@lenormas”,enhttp://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_standatds.h
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MATERIA PROTEGIDA

La materia protegida que es el objeto de wuemo de licencigpuedeincluir
creaciones, entre ellas, invenciones, informacidnfidencial, lacreatividad expresada en
novelas, obras de teatro, peliculas, musisambes de productos y servicios,
identificadores comerciales, etc. Esta®aciones pueden ser objeto de propiedad
intelectual y estar protegidas por las leyes depipdad intelectual concernientes a
patentes, modelos de utilidad, secretos comerciagscas, indicaciones geograficas,
dibujos y modelos industriales, topografia de diosuintegrados y derecho de autor, asi
comotambién por las leyes contra ciertos tipos de coempe& desleal.

La materia protegida se describe en la primgeacion principal deun acuerdo de
licencia, e influird considerablemente en lostenidos del acuerdo. Por consiguiente,
en un acuerdo que abarque programas informagxobablementeae incluiran clausulas
que especifiquen el uso o la aplicacién permitigogxijan el mantenimiento de la
confidencialidad. Erun acuerdo de licencia de marca se debe prestar yjartiatencion

al contiol del uso apropiado de la marca en actividades décplad y comercializacion,

y al mantenimiento de la calidad del productoervisio que lleve la marca. Por lo tanto,
la licencia de marca permite al licenciantecogermuestras, realizar inspecciones y
otros controles afines. Un error habiteal los acuerdos de licencia es que el licenciatario
no procura obtener todos los derechos necesaai@s ytilizar la tecnologia. Por ejemplo,
con respectoa una tecnologia, el futuro licenciatario podria dédar la obtencién de
unalicencia, no sélo de lpatente,sino también del derecho de autor conexo. En otros
casos, el licenciatario podria obtener sélo licencia de unapatente o un grupo de
patentes, pero no obtener una licencia declmsximientos técnicos ni un acuerdo
complementario de asesoramientoapa-citacion.

Otro error comun consiste en no identificar corridéal la materia mtegda objeto de
licencia. Por ejemplo, conceder una licencia de'TecnologiaXXX" sin mencionar el
namero de la patente ni adjuntar la descripdéna patente con sus detalles precisos.
Las partes deben aclarar si la licencia se conceda pdétizar un programa informético,
documentacionuna férmula farmacéutica, un protocolo, un textoa partitura, etc. De
la misma manera, el licenciatario debe aclaraa $etnologia cuya licencia se concedera
(la propiedad intelectual de esa tecnologia) astdbada o erstadade desarrollo.

En este Ultimo caso, es importante especificarngsi& encargara del futuro desarrollo,
por cuanto, si bien no es un tema conimite a la propiedad intelectual en sentido
estricto, es una cuestion de importancia practica.

12. Cabe recordaqueexisten acuerdos hibridate licenciade patente y comodato para la transfererbéabien- esangiblese
intangibles.Veasda nota 4 depie de pagina.
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Muchas de estas cuestiones podrian tratarsezefenteenuna seccion de definiciones
en la que se definan claramente todos dosceptos importantes. En esa seccion
también podrian incluirse los setsscomeciales.

Dado que la materia protegida objeto de un acudedicenciasuele incluir informacién
confidencial, ademas de las invenciones, debepeestarse a esa informacion
confidencial, incluidos los conocimientos técnicgdos secretos comerciales cedidos en
virtud de la licencia, tanta atencion como la dadi a la licencia de patentes. A ese
respecto, es importante incl@n el acuerdo una o mas clausulas que sustituyan el
acuerdo de confidencialidad concertado antes d&e nkegociaciones. Entre otras
cuestiones, dichas clausulas tendripre:

(a) definir elconceptode informacion confidencialPrefeentemente dicha
definicion deberia abarcar no soélo la informaci@vetada al receptor, sino
también toda informacion que éste pudiera recibir obtener como
consecuenciael acuerdo;

(b) asegurar que el licenciatario adopta, optatd, medidas para limitar el uso de
la informacion a los fines especificados en el edwey evitar su divulgacion.
Esto también puede incluir la posibilidade que el licenciante o su
representantautorizado verifiquen o supervisen dichas medidas;

(c) determinar las responsabilidades en casaude involuntariamente o por
negligencia, se divulgue informacién a terceros qoesstwieran sujetos a las
disposiciones del acuerdo de licencia ni tuvieraiormacion de ningln tipo
respecto del caracter confidencds dicha informacion;

(d) explicar en detalle las excepciones a légablon, por ejemplo, si la informacién
es de conocimiento publico, es decir, si el reaqept la conoce o llega a su
conocimiento legitimamente o si ha sido desadallde manera independiente
por el receptor; y

(e) aclarar el plazo de vigencia de estas dismmes después de tearminacién del
acuerdo, y especificar cuando se debe devolvestrudela informacion.
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Ejemplo13

Definicion: el término "informacion confidencialserefiere a todos los datos, materiales, productos,
tecnologias, programas informaticos, especificaspmanuales, planes comerciales, software, planes
de comercializacion, informacion financiera y otrodige informacion divulgadao transmitida poel
licencianteal licenciatario, yaseaoralmerte, por escritoo por cualquier otro medio. La informacion
confidencial divulgada aimente se identificard comotal dentro de los cinco (5) diasde su
divulgacion.

1.1 comespectoa lainformacion confidencial proporcionadaor ellicenciante
enrelacion conestanvencion,ellicenciatarioacuerda:

i. noutilizar la informacion confidencial excepta los fines exclusivosle dar
cumplimientoal presenteacuerdo;

ii. protegerlainformacion confidencial contraudivulgaciona terceros corel
mismo grado de diligencia que el dedicaalsu propia informacion dearac-
ter analogo;

iii. no divulgarlainformacion confidenciah terceros (excepta sus empleados
agentes asesoregjueestén vinculadoal acuerdo pounaobligaciénde
confidencialidad similar) siel expreso consentimiento escrito del licencian-
te, salvoque no sempida al licenciatario utilizaro divulgar todainforma-
cién confidencialque:

(a) elicenciatario pueda demostrar, mediante registsesi®s,que
obraba previamenten su conocimiento;

(b) seap vayaa ser,deconocimiento pablico por medios distintdg
actosu omisiones del licenciatari@

(©) ellicenciatario obtenga legalmentkefuentes independientet!
licenciante; y

iv. que lasobligacionesde confidencialidad del licenciatario con respectda
informacion confidencial continuardpor unperiodode cinco (5) afios, a
partir de lafechadeterminacion del presentacuerdo.

ALCANCE DE LOS DERECHOS

La segunda seccién principal de un acuerdo dendiaese refiere ablcance de los
derechos cedidos mediante licencia. En ella serdéta el alcance de los derechos que
se otorgan mediante la licencia, es decir, btémcia es exclusiva, Unica, o no exclusiva,
y el territorio geogréafico para el que se otorga litencia. Ademas, el alcance puede
abarcar los perfeccionamientos introducidos eretadlogia durante la vigencia de la
licencia, ydebed mencionar la duracién datuedo.

13. Estas clausulas las que figuran méas adelanemel presente Manual NO se deben aplicar sin ehexayase-soramiento previos
de unasesor juridico. Estas clausulas expreeaifustran muchogde los principios abordadosen esteManual, y los negociadores deben
utilizarlas para familiarizarse casucontenido y facilitasuredacciénen unduturanegociacidrdeacuerdode licencia.
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El caracter de los derechos cedidos mediante licetepaende de lanateia protegida.

En lo que respecta a umemtente se tratageneralmente del derecho de fabricar, utilizar
y vender un productopatentadoo utilizar un procedimientopatentado.Sin embargo,
puedenexistir circunstancias en las cuales quizas resulte ingglop por ejemplo, otorgar

el derecho deenta,aunque ello implique una gran limitacién de la&ticia dado que el
licenciatario no podria percibir un beneficio coomr derivado de esa licencia. En el
caso de una licencia de derecho de autor, la anipodria incluir el derecho de
reproducir, exhibir, modificar y distribuir. Algusalicencias permiten al licenciatario
"sublicenciar® alguno de los derechos conferidngodos ellos, con lo cual el
licenciatario puede explotar por si mismotéanologia objeto de licencia. La licencia
debe aclarar, en su seccion relativéadtance”,qué derechos se conceden. Por ejemplo,
una licencia decorta duracion que no permita al licenciatario modificar disefio, sino
solamente fabricarlo y venderlo en los paises dé&ren Europea, sera mucho mas
limitada que una licencia a perpetuidad e irrebl'cague permita al licen- ciatario
fabricar, utilizar, modificar, mejorar, copiarreproducir, distribuir, exhibir, exportar,
importar y sublicenciar a terceros todos los derechercionados, en todo el mundo, y
utilizar la marca asociada al productn cuestion. Esa licencia se asemeja a una venta
(cesion) de titularidad de la propiedad intelectpde la tecnologia inherente a la misma.

Asimismo,los derechos podrian limitarse seguin una aplicad&iarminadalel producto.
Por ejemplo, podria otorgarse una licencia dea vacuna para un "campo de
aplicacion" consistente en el tratamiento del eang podrian existir otros licenciatarios
con derechos para el tratamiento de la hepatittrasenfermedades.

Ejemplo

1.1 Areservade ladimitaciones establecidasn elpresente acuerde| licenciante
otorgaal licenciatario una licencia mundiadle conformidad con los derechake
patente, para fabricar, hacer fabricar, vendeec®r para la ventaimportar pro-
ductos bajo licencia y aplicar métodos béjpencia.

1.2 Salvoque elpresente acuerdo establezotracosa,la licencia concedidacon
arregloal parrafol.1 esexclusiva durantdavigencia del presentacuerdo.

1.3. Lalicencia otorgadade conformidadcon losParrafos1.1y 1.2 estasujetaa
todas las disposiciones aplicabtscualquier licencia otorgada por el licencian-
te alGobiernodelos Estados Unidos, gstasujeta asimisma lasobligaciones
generalegaracon el Gobiernode los Estados Unidognvirtud del Codigode
Estados Unidos (U.S.C.), CapituRb,200-212 vy los correspondientegglamen-
tosoficialesde aplicacion.

1.4 Las licencias concedidagonarregloa losparrafos1.1y 1.2 selimitan a
los métodos y productos comprendidos dentro cdeipode aplicacion. Para
otros métodos y productos, el licenciatario no cuenta eoa licencia en virtud
del presenteacuerdo.

1.5 Ellicenciante sereservael derechode utilizar la invencion yla tecnologia
regectiva para fines educativosdg investigacion.
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Licenciaexclusiva, Gnica o no exclusiva

En un territorio dado, la licencia puede @sclusiva, inica 0 no exclusiva. La opcion
preferida por la mayoria de los licenciantes ea uditenciano exclusiva, en la que el
licenciatario es uno de varios licenciatarios coa tuales el licenciante ha concertado
acuerdos de utilizacion y explotaciée la tecnologia. Al compartir los riesgos y
beneficios con varios licenciatarios, el licenctamto depende del éxito de un Unico
licenciatario. Puedenanteer un mejor control sobre la tecnologia vy, el leede que
varios licenciatarios utilicen y exploten la teagih en diversos mercadospgsiblemen-
te, en una variedad de productos, posibilita gueed¢nologia evolucione y se desarrolle
aln mas. Sin embargo, en el caso de tecnologiafaseninicial, que requieren una
importante inversién adicional por parte del didatario, la mayoria de los potenciales
licenciatarios buscardexclusividadal menos en ciertos territorios.

Una licencia exclusiva generalmentedescribe la situacion en la cual laerechos
concedidos al licenciatario excluyen incluso losedBos del licenciante en el territorio
afectado. En el caso de una licencia Ungeneralmentetanto el licenciante como el
licenciatario pueden utilizar la tecnologia ertegtitorio, pero nadie mas. Esta distincion
puede desdibujarse en la practica, y el términdusko se utilizafrecuentementgara
aludir, en realidada una licencia Unica. De todas maneras, amboss fij@ licencia
impiden al licenciante otorgar otrésencias (aimenos en el territorio en el que la licen- cia
es exclusiva o Unica). En dicho territorio, el ticente depende den licenciatario. En
consecuencia, es importante asegurar que el acuert vea los incentivos y/o
sanciones apropiados para proteger al licenciamecaso de incumplimiento del
licenciatario.Ello podria incluir el pago denaregalia anual minima. Si el licenciatario
no efectuara el pago prescrito, entonces lasi@as podrian dar lugar a la
terminacion de la licencia o la transformacion ddi¢enciaexclusivaen una licencia no
exclusiva.

Si la licencia abarcara mas de un territorio, podeiaesclusivaen uno yno exclusiva en
otro. La exclusividad puede estar limitada, pamglo, aun campo de aplicaciéon o a
un periodo de tiempo, o puede estar vinculadaraptimiento de objetivogmportantes.

Ejemplo 1 - Licencia exclusia
Porla presente, yareservadelas condiciones del presente acuerdo, el licereiatdrga alicenciatariounalicencia

mundial exclusivade patentes y conocimientos técnicparafabricar, utilizar y vender los productos bajo fice
destinadosa todo tipode usos.

¢ Existe una obligacién de empleo de la tecnologiednciada?

Sobre este punto se ha expresado en 1999 ulsa gedas decisiones publicadas en tema
de licencias. Se trata de una decision Behdesgerichtshokn el caso denominado
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Knopflochnahmaschinermaquinas que confeccionan ojales para botonesske caso,
técnicamente bastante complicado, la decisién sxr@sado de modo muy elaborado.

La Corte ha afirmado que, en caso de licencia cmtusiva, debe retenerse en linea de
principio existente, a cargo del licenciatario, uolligacién de utilizar la invencion
licenciada. Sin embargo, el contenido, la extensida permanencia de esta obligacion
deben ser verificados y reconstruidas segln uericride sensatez y teniendo en cuenta
todas las circunstancias del caso concreto.

El problema se ha propuesto nuevamente en el cdesain arbitraje internacional
desarrollado en el 2007. También esta vez sedmtfa licencia con exclusiva. La patente
cubria una invencién que requeria todavia unadasgleja de experimentacion en vista de
la produccion de un producto comerciable. El licatacio, que incluso en un primer tiempo
habia invertido mucho en el desarrollo de la ini@mcy dada la fallida consecucion de los
perfeccionamientos esperados, creyd sustancialnmitie continuar estas operaciones. El
titular de la patente actué por incumplimiento dehtrato de licencia, afirmando que el
contrato preveia implicitamente una obligaciénlidehciatario de continuar las actividades
de experimentacién de la invencion.

Ejemplo 2 - Licencia exclusiva que se convierte en licencierdusiva después de cinedios

A través del presente documento el licenciantergat al licenciatario una licencia exclusiva paedricar, usar y

vender los productos bajecencia.
La licencia tendr& carécter exclusivo durante gdmeros cinco afios partir de la fechalel presente acuerdo. Al
expirar eseperiodola licenciaserd n@xclusivaen elmismoterritorio.

Ejemplo 3 - Licencianoexclusia

A través del presente documentel licenciante otorga, ¥l licenciatario aceptaunalicenciano exclusivapara
producir, hacer producir, fabricar, hacer fabriaatilizar y/o vender los productos bajo licenan cada pais del
territorio que abarcdalicencia,envirtud delas patentes objetde licencia.

Licenciatariomas favorecido

En caso de que la licencia fuera no exclusiva,i@ntiatario podriapedir que se

incluyera en el acuerdo una clausula de licendmatards favorecido, que asegurara
efectivamente, que si el licenciante concediesetra licenciatario condiciones mas
favorables, el actual licenciatario tenddarecho,en virtud de esa clausula, a exigir
condiciones tan favorables como las con- cedidasralicenciatario*

14. Al ejercer sus derechost las condiciones concedidas como "licenciatario fasierecido”, el actual licenciata- rio
est4 obligada aceptar todas las condiciones asf otorgadaso puede elegir las condiciones que considera favdes-y
rechazar aquellague noEn otras palabras, debe aceptar todas las condimninguna.
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Ejemplo 1

El licenciante convieneen que na@oncedera ninguna licencgueotorgueel derechode venderal pablicoen
general, nia ninguna persona, firm@ empresa, productos bajo licencia protegidos [as patentes,en
condiciones mas favorablepie lasotorgadasal licenciatarioenvirtud del presente documento, sin otorgale
dicho licenciataricel mismo beneficioa partir de lafechaen quedichas condiciones mas favorabkstrenen
vigor. Siel licenciante otorgara dicha licenamasfavorable, notificard inmediatanentede ello al licenciatario
y le ofreceraunaposibilidad razonableleaceptartodaslas condiciones.

Ejemplo 2

Si el licenciante concierta un acuerdo con un teren [pais(es) especificado(s)gn comliciones mas favorables
que las estipuladaen [el presente acuerdo] [los articulsobrelas tasasde regalias], el licenciatario tendra
derechoa gozar de las condiciones [depre- senteacuerdo][de los Articulos sobre las tasas deegalias]
modificadasa partir de lafechaen la que estercero comience realizar operacioneen lasmencionadas condi-
ciones mas favorables, y con el mismo alcance duéoegado a dichotercero.

Territorio®®

El alcance de la licencia también se refiere al teidtgeografico. Poejemplo, se pueden
otorgar derechos a nivel mundial o se pueden dimat paises especificos, o incluso a
sectores especificos de paises (como una prowncegion de un pais). Los elementos
que puedan considerars@iopiados en el marco de un acuerdiependerarde los
derechos que el licenciante pueda ofrecer y débdémeficios que el licenciatario pueda
obteneren el territorio o la region en cuestion. Es bastahabitual que un licenciante
opere en su mercado local mientras que la empiiesmciataria lo hace en distintos
mercados extranjeros. De esa manera, el licencipnésle entrar eficazmente en los
mercados extranjes.

Ejemplo 1

El territorio en cuestionesel de laRepUblica Federal de Alemania. Las venga§rancia estan permitidas hasta
tanto el licenciante otorgue una licenea Franciae informe de ello al licenciatario mediante carta certificada
con acusede recibo. El licenciatario no tiene derech@ venderenotros paises productos bajo licencia fabricados
con arregloa los derechosde patente. Encada caso deiolacion de estaclausula, el licenciatario estara
obligadoa pagaral licencianteunasuma equivalental triple de la tasa de la licencia.

Ejemplo 2

La licenciaseconcedera para el territortbe los Estados que son Miembrde laUnion Europeaa lafechade la
firma del presente acuerdo

15. Las restricciones territoriales impuestgsaraproducir un efecto anticompetitivdhanentradoen conflicto con las leyesde los
Estados Unidos y la Unién Europea relatieaa competencia. Por lo tanto, seria conveniente lgspar- tesobtuvieran asesoramiento
juridico si unade ellas desea restringir las actividades, especidkndas ventasa un area geogréfica relativamente limitaddi se las
elabora adecuadamente, es posible imponer liritesiterritorialebasadagn unobjetivo comercialvalido.
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Sublicencia

El licenciatario, en particular el que dispone wea licencia exclusivdpuede desear

obtener

el derecho de otorgar sublicencias en gitot®. En ese caso, ello debe

negociarse especificamente y estipularse eaceedo. Ademas, en el acuerdo se ha de
consignar si es necesaria dprobacionescrita previa del licenciante para otorgar
cualquier sublicencia, elegir el sublicenciataridaierminar las condiciones para otorgar

las subli

cencias, por ejemplo, en qué medida laglicmnes de la sublicencia debenn-

cordar con las del acuerdo lilgenciaprincipal. Una clausula adiciondebeia estipular si

la sublic

Ejemplo
(a)

(b)

(@

16.
potencial s

encia caduca o no cuando la licencia jpai@xpira o termina por algin motivo.

El licenciatario gozarddelderecho exclusivae otorgar sublicenciaa terceroscon arregloa
las licenciagdepatentes concedidastasasderegalias nanferio- resalas pagaderasnvirtud
del articuloXYZ del presentecuerdo.

Con respecta las sublicencias otorgadas por el licenciataricdeformidadcon esaarticulo,
el licenciatario pagara al licenciante el veinte por ciento (20%)de todos los ingresos
percibidosa través de las sublicencias, ya sea medianfgago desumas globales regaliaso
decualquier compensaciéenvaloreso reem- bolsos derivadatelas sublicencias.

La terminacion,de conformidad con cualquierde lasdisposiciones del articulaBC, de la
licencia otorgada al licenciatario en virtud debgente acuerdampli- cardla terminaciénde
todas las sublicencias otorgadas por el licend@taalvo que algin sublicenciatario opte por
continuar su sublicencia, para lo culberanotificar por escritcal licenciante, dentrale los
sesenta (60) diade larecepcionde lanotificaciondeterminacionde lalicencia,de sudecision
y acuerdo de asu-mir ante el licenciante todas las obligaciones|(iias las obligacionede
pago) especificadagen el acuerdo de sublicencia concertado coel licenciatario. Toda
sublicencia otorgada pel licenciatario incluird las disposicionete esteparmafo concernientes
ala terminacion yalas condiciones de continuacion de $ablicencias.

Elotorgamiento, por parte del licenciataribg sublicenciasde patentes queon objeto de
licencia quedarda su criterio, y el licenciatario seré la Unica pafaeul- tada paralecidir si
otorga 0 nosublicenciasa quiénlasotorga y,areservade los parrafos (a) y (c) del presente
articulo, las tasasleregalias y lazondicioneddedichassublicencias.

Por lo general,no seconcedea los licenciatariosno exclusivosel derechoa otorgar sublicenciagya que un
ublicenciatario podria intentar adquirialicencia directamente décenciante.

48



Perfeccionamientos

En lo relativo a los perfeccionamientos, tambiétenominados versiones, mejoras y
nuevos modelos, es importante definir qué espenfeccionamiento, que por lo tanto
estara cubierto por la licencia, y qué es temndogia nueva o una propiedad intelectual
nueva. En el dltimo caso, segun lo estipule lankegional’ puede ser necesario un nuevo
acuerdo de licencia.

Los perfeccionamientos de la tecnologia bajonti@ no suelerplantearuna cuestion
primordial cuando el licenciante esta en una f#seoducion comercial satisfactoria.
Sinembargo, mientras el licenciante y/o el licenciatae dedican a la investigacion y el
desarrollo, o la tecnologia bajo licencia esta wera etapa inicial de desarrollo,
probablementese efectlienperfeccionamientos al procedimiento o al produciarante
el periododevigencia del acuerdo de licencia.

Esto es especialmente importante si los pedeamientos sepuedenpatentar o
proteger de algun otro modo. En ese caso, eldiarte querra,e incluso exigira, el
derecho de utilizar cualquier perfeccionamiemesarrollado por el licenciatario.Este
derecho puede extenderse a fingiee el licenciante pueda otorgar sublicencias a otros
licenciatarios en otros territorios y utilizar etrfeccionamiento para otras aplicaciones
del pioducto.La adquisicién de esos derechos puede implicaetasidad de una modi-
ficacion de los acuerdos financieros. Ademas, $erdetener en cuenta la posibilidad de
que el licenciatario pueda acceder a cualquiefepeibnamiento que posteriormente
efectle el licenciante. Esto podria ocuatrtanaticamente, o el acuerdo podria prever la
posibilidad de celebrar nuevas negociaciones dsspeéconocerse los detalles de los
perfeccionamientos.

Un posible arreglo que refleja alguna de las situess anteriores consiste en que cada
parte mantengaa la otra informada acerca de los perfeccionamgeritdroducidos en la
tecnologia bajo licencia y disponga direcho deutilizarlos libre de regalias, y que el
licenciante disponga delerechode sublicenciar los perfeccionamientos del licatacio a
sus otros licenciatarios fuera del territorio. Otrposibilidad seria que los
perfeccionamientos estén sujetos a una regalidomdicfijada con antelacion, aunque
general- mente esto dgicil de prever

17. En los Estados Unidos, el licenciatario participéen elperfeccionamientale latecnologiaen lamedidasufi- ciente como para ser
considerado inventor, tendra derechcsuutilizacion independientementde la licencia. Véaseel Cédigode los Estados Unidos, Ca5,
Seccién262.

18. Imponera unlicenciatariouna clausulade retrocesion exclusivale los perfeccionamientosen favor dellicen- ciante puede
considerarseinapractica anticompetitiva. En lquerespectaa laComunidad Europea, véakenota 23 deie de pagina.
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Ejemplo
(a) Cambios y perfeccionamientos realizadosr el licenciatario:

Las modificaciones del productobajo licencia sélose permitencon laautorzacion escritadel
licenciante.

El licenciatario informaraal licenciantede todos los perfeccionamientagalizadosal producto
licenciado. Siel licencianteha participadoen eldesarrollodel perfeccionamiento tendra derecho
a sernombrado coinventor ya explotary utilizar el perfeccionamiento mediantana licencia
concedida en virtud de ello. Las partes negociaradas condicionesde buena feEl término
perfeccimamiento aludiraa todo avance o desarrollo que se puedaitilizar y aplicar
directamenteen el productoobjeto delicencia, yque cumplalos requisitosparaobteneruna
proteccion mediant@atente.

(b) Cambios y perfeccionamientos realizadwar el licenciante:

El licenciante informardal licenciatariode todos loperfeccionamientosiel productoobjeto de
licencia. Esta disposicion tambiéres aplicable a los pefeccionamientosparalos cualesse
presentaunasolicitud de patente.El licenciatariotiene elderechode obtenerunalicencia para
talesperfeccionamietos,con arregloa lascondicionesdelpresenteacuerdo.

Asistencia técnica

Segun sea el tipo de tecnologia transferida, sk saaewrdar el suminigirde asistencia
técnica al licenciatario en forma ddocumentacién, informacién y conocimientos
técnicos.

Plazo

El tipo de derechos concedidos bajo licencia puedtuirisobre el plazoo la duracion
del acuerdo de licencia. Por lo tanto, una liede patentepodria terminar al expirar
la dltima de las patentes objeto de licencia. tlreedo relativo a conocimientos técnicos
0 a una marca puede durar cinco afios, prorrogablg#®maticamentgor un periodo
similar, a menogjueuna de las partes presente por escrito un avedopde rescision.
El plazo de una licencia de tecnologia, incluidosdesschos concernientes patertes,
derecho de autor, marcas y disefios industrialependiera delmercado y de las
estimaciones de ingresos efectuadas por las patkesnds, el licenciante podria querer
limitar el plazo a fin de evaluar la eficiencia cancial del licenciatarioEl licenciatario
podria desear extender el plazo estwiera realizando grandes inversiones en
infraestructura necesaria para explotar la propied#electual (por ejemplo, una fabrica
0 un canal de distribucién). La Unica regla reltal plazo de una licencia es que
dependeabsolutamentée las necesidades comerciales de las partes, & tragés de la
negociacién se pueden obtener diversos resultadaptados esasmecesidades.
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CONSIDERACIONES COMERCIALEY FINANCIERAS

Entre las consideraciones comerciales y financgideasaloracion de laeaologia es un
factor importante. Esta cuestion se abordd en we&cion anterior. En la presente
seccion se analizan los distintos tipos de pagtisabpes en los acuerdos de licencia.
Las partes procuraran elaborarna estructura de pago que refleje el caracter y las
circunstancias del acuerdo y las condicioaesdadas?’

Ademas, en esta seccion se trataran cuestionasvasl a la inflacion, asi como a la
administracion financiera, que abarca las cuengados registros del licenciatario, y
cuestiones monetarias y fiscalelambién se examinaran las infracciones y la
responsabilidad por el pducto.

Los pagos al licenciante por la adquisicion Yiastion de la tecnologigeneralmente
se efectitan en forma de sumas globales @edalias, y muchos acuerdos incluyen
ambas formas dpago.

Sumas Globales

Las sumas globales se pagan con ocasion de dedelvsi acontecimientos. Puede
tratarse de una suma global Unica pagadera ania fiel acuerdo. Si no hubiera otros
pagos, se consideraria que la licencia ha withimente pagada. Por otra parte, podria
haber una serie de sumas globales pagaderas casidm de acontecimientos especificos
y programados en el tiempo, por ejemplo, el primeegundo aniversario de la firma del
acuer- do.Los pagos también podrian depender de acontecimierdasionados con el
desempefio o rendimiento, por ejemplo, la dividgade informacion confidencial o el
comienzo de la produccién comercial. En la indasfairmacéutica estos acontecimientos
"cruciales” podrian ser el comienzie los ensayoslinicos de la fasel, Il y/o Il y el
otorgamientade laaprobaciérreglamentaria. Otro acontecimiento podria s&jeticio

de un derechou opcién, por ejemplo, la extension de la licencia parte del
licenciatarioa otros territorios geograficos o campos de aplicacié

Los pagos convenidos en plazos determinados eguras por cuanto se conocen y se
han acordado las sumas a pagar, y estan exentoesdes porque se haran efectivos
a la finalizacion del periodo estipulado. Mguieren ninguna medida adicional del
licenciatario ni del licenciante.

19. Algunos factores que influyean la fijacién de las tasadle regalias son la vigencia y el alcande los derechosde propiedad
intelectual, su &mbito territorial, la exclusividat® esos derechos, el nivele innovacion, la durabilidacle latecnologia,el nivel de

competitividad/disponibilidadie otras tecnologial riesgo inherentela necesidad estratégéa, laadecuacionde lacartera,la etapa
de desarrollo, etc. Véase "Royalty Rates:  Current Issuesand  Trends", en http://www.medius-
associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf.
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Por otra parte, los pagos relacionados con elnges@o o efendimientodependerde
determinados acontecimientos, por ejemplo, legnmd ventacomercial. Dado que los
pagos no se efectlian si el acontecimientocumstion no ocurre, es importante definir
claramente acontecimientos tales como la prinderga comercial.

Esta distribucion o prérroga de los pagos impliga gl riesgo financiero del licenciatario se
reduce proporcionalmente a la disminucién del oesgmercial o técnico de la tecnologia.
Esto supone un importante beneficio para el liggagb, especialmente cuando la
tecnologia se encuentra en estadancipiente, y no totalmente desarrollada vy lista
comercializacion.

Regalia®

Las regalias son pagos regulares del licenciatariacahdiante por la utilizacion de la
tecnologia. Dado que los pagos vinculan esa wifmaconun valor econémico, reflejan
apropiadamentel valor que tiene la tecnologia para el licenciatg, por lo tanto, las
regalias son la forma de pago mas habitual eadasrdos de licencia.

Lasregalias constan de doesmponenteslave, a saber: la base y la takaregalias.

La base de la regalia podria ser el costo de fatidic o la ganancia derivada de la
venta del producto objeto de licencia. Estas cemationesno se suelen utilizaEllo se
debe, principalmente, a que el licenciatayemealmente considera que esa informacion
es delicada y sumamente confidencial por cuestioleecompetencia y, en todo caso, las
cifras variaranen funcion de los procedimientos contables, lo que ripogbrovocar
contoversias innecesaria3ampocoes frecuente tomar como referenciadagdadeso el
volumen de producciérfundamentalment@orque las unidades producidas no implican
unidades vendidas.

Por consiguiente, la base mas comudn de regalidasoventas del licenciataridomando
como base el numero de unidades vendidas del goodhago licencia, se podria convenir
en que el licenciatario pagara un monto fijor ejemplo, US$ 1 por unidad. Lo Gnico que
se debeverificar es el niumerade unidades vendidas, para poder determinar la regaéa
se ha de pagar. Si surgiera alguna controvessiaplemente se verificarian los registros
deventa del licenciatario. Sobre esta base, el lieate podria pedir que tasase revisara
periédicamente mediante el uso de un indicadopigulo, por ejemplo, un indice local
de precios al consumidor o abpluctor

20. www.royaltysource.comes una valiosa basge datos sobre acuerdake licencia vigentes. Abarca laadustrias automotriz,
manufacturera, biotecnoldgica, farmacéutica, quareinformatica, tantode programas comele equipos.La informacion proporcionada,
previo pagode una tasa, generalmenitcluye datos detallados sobre las partes, la piedad cedida mediante licenaavendida, los
pagos por adelantado, los porcentajete regalias,e informacion sobe cuestiones clave tales como la exclusividad y egfitorio
geogréfico.

21. Véase Lee R. Phillips, "Net Sales Definition isn€al Issue”,Les Nouvelles marzo de 1992, pagind.8.
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Otra posibilidad consistiria en tomar como basdadeegalia los ingrsos brutos o netos

de las ventas del licenciatarioos ingresos brutos no permiten deducciones para gastos
tales como embalaje y transporte. Egastosno se relacionan con la utilizacion de la
tecnologia y, por lo tanto, suelen excluirse jurton otros articulos de caracteristicas
similares. Por consiguiente, la base nfi@&cuentementeutilizada son los ingresos
netos del licenciatario.

Ejemplo
Ventasnetas

Por "ventas netas" se entienden todos los beosfichonetarioso de otra indoleobtenidos por el
licenciatario, sus empresas afiliadas y sus sufdieg¢arios, por losprodudos bajo licencia vendidoso
entregadosa clientes independientesen transaccionede buena fea precio de mercado, menos las
deducciones quese enumerana continuacion,hastael valor que normalmente rigen laindustria o
efectivamentese paga o spemite, yno sededucen posteriormente (por ejemplo, por medié un
descuentoo un crédito parcialo total de ladeducciénal licenciatario, sus empresas afiliada®
sublicenciatarios):

(i) montos reembolsadoo acreditados debid@a rechazoso devoluciones de los productos
comercializados bajlicencia;
(if) reembolsos, descuentos por cantidagscdentos comerciales y descuentpsr pago al

contado relacionados Unicamenten laventade losproductos bajdicencia, efectivamente
efectuadoso acreditadosa los clientes;

(i)  descuentos quel licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicaacios debenefectuar,en
virtud de la legislacion, en el marco de Medicaid, Medicare u otros programas
gubernamentaledeasistencia médicaspecial;

(iv) transporte y seguraleacuerdo cofafacturacion y los pagoslelos clientes;

(v) impuestos a las ventag la utilizacion, asicomo impuestos internosn los Estados Unidos
y derechos de importaciéna los Estados Unidos pagadoshsor- bidoso autorizados por el
licenciatario, sus empresas afiliadas sus sublicencia- tarios, que estén directamente
relacionados cola ventadelos productosbajolicencia y facturadosalos clientes; y

(vi)  montos reembolsados acreditadosa los clientes por el licenciatario, sespresasafiliadas y
sublicenciatarios, debida reduccionesleprecios retroactivagnlos productos bajéicencia.

Las ventas y transferencias entre el licenciatasis empresas afiliadassyblicenciatdos de productos bajo
licencia destinadogn Ultima instanciaa laventaa tercerosno setendranencuentaa los fines del célculo
de regalias.

Esto nos conduce al segundcomponenteclave de las regalias, a saber, la tasa de
regalias. Es importante que esa tasa represensge buena propuesta comercial para
ambas partesgconsiguientementda negociacionde la tasa de regalias es fundamental
para el éxito del acuerdo. Una tasa excesivamdat@da puede ser desventajosa para
el licenciatario. Unaasaexcesivamente baja puedaplicar una retribucion insuficiente
para el licenciante, lo que puede dar lugar a edaacion del gasto en investigacion y
desarrollo. Cualquiera de esos dos casos pueddarfaegativamente la relacién entre
las partes yconsiguientementel éxito delacuedo.

53



Los factores pertinentes para determinar la tasa delias se evaluaroen la seccion
sobre valoracion de kcnologia.

Variablesde las regalias

El Capitulo 5 hace hincapié en la importancia de genermriantes arear alternativas
para lograr un acuerddmutuamentebeneficioso”, y en la posibilidad de proporcionar
una flexibilidad importante para ambas partesravés de variantes en los acuerdos sobre
lasregalias.

Una variante posible consiste en reducir la tasaedalias a medidgue aumente el
volumen de negocios o con el correr del tiempo.eBemodo, una tasa de regalias del
10% podria reducirse al 7,5 % después devdata de un millon de unidades, y
posteriormente al 5% después de cinco millonesumidades vendidas. Esto podria
calcularse sobre una base anoahcumulativa.También es posible aplicar un enfoque
opuesto, segun el cual la tasa de regalias aunemiedida que aumenta el volumen de
negocios.El objetivo perseguido mediante el primer enfoque ineentivar al licencia-
tario para que aumente la producciéncopnsiguientementdas regalias pagaderas al
licenciante. Con arreglo al enfoque contrario pmftostode regalias mas bajos para el
licenciatario al comienzo de lagperacionescuando se introduce la tecnologia y las
ventas son bajas, y seumentan esosostos a medida que se obtiene una mayor
participacion en ainercadg?

Otra variante podria consistir en pedir al licetatia que pague al licenciante una
regalia minima anual. Por ejemplo, para el seguafio del periodo de licencia podria
acordarse el pago de US$ 50.000; esa suma podmantar a US$ 75.000 para el
tercer afio y a US$ 100.000 para cadi®msubsiguiente. Esto es especialmente apropiado
cuando la licencia es exsluay el licenciante necesita asegurarse un minimeegdalias.
Sino las recibe, el licenciante debe tener la lildeda trabajar con otro socio payaesu
tecnologia y sus derechos de propiedad intelectoadedesapovechen a causa de una
explotacion deficiente. En algunas jurisdiccio@gacultad de otorgalicencias exclusivas
puede estar restringida por ley, debido al riesgogde un Unico licenciatario adquiera
demasiado poder con respecto al licenciante y carde la motivacién necesaria para
explotar la tecnologia, exponiéndose asi a mescaalticompetitivos. Cuando una
licencia esno exclusiva,el licenciante dispone de otras alternativas ypanticular,puede
otorgar licencias a terceros en el mismo territorio

22. Paramésinformacion sobre regalias correlacionadas pe@siinegativamente véase Crispin MarBhectorEjecutivo, SCP
Technology ~ and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage",
http://www.scp.com.au/publications/licensing/muisiatiml.
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También es posible, en vez de exigir una regalia anuaimmairy fija, que la licencia se
considere"saldada"o libre de regalias. Esto ocurriria si se produjamaacontecimiento
previamente fijado, por ejemplo, cuando se cumgfiequince afios de produccion
comercial, y/o cuando se consideracampletament@agadas las regalias al alcanzarse
una suma total acdada,sea cual fuere la condicion que primero se cunilabjetivo
consisteen asegurar que, después de haberse retribuido siadteerte al licenciante, el
licenciatario también obtenga secompensa.

Ejemplo 1
Condicionesfinancieras

1. Durantela vigencia del presente acuerdel licenciatario pagara alicencianteunaregaliadel
cinco por ciento (5%) sobrdasventasnetasgeneradapor ellicenciatario, susempresas afiliadas,
sublicenciatarios y/o distribuidoresn el rubro.

2. Sin perjuicio de lasdisposicionesde lasecciénl, si un sublicenciatariootorgasublicenciasa
terceros independientemn el rubro, y les permite utilizaia tecnologiabajolicenciaen uno o mas
productos,el licenciante, el licenciatario gl sublicenciatario acuerdan quenvez de laobligacion
previstaenlas disposicio-nesdela seccionl con respecto al pagderegalias sobre las ventas netas
gene-radaspor dicho sublicenciatario, el licenciante e} licenciatario se dividiran la retribucién
pagada por dicho sublicenciatarien virtud de lo cual el licencianterecibira el veinticinco por
ciento (25%)de todas lasumas (incluida cualqui¢asa aegalia important® asociada lafirma
del acuerdo) pagaderas por cual- quiel dichos sublicenciatarios sobre sus ventas netas
productos. Elicen- ciatario efectuara el pagde laparte proporcional del licenciante y presentah
informe conexo, cumpliendo con los correspondiemqagos trimestrales dega-lias con arreglaal
articulo XX. En casode que lapartes hayan compartidasregalias ylospagos principaleantes
mencionadosel licenciatariono deberdpagar al licenciante ninguna otra regalia sobreaklr de las
ventas netas dein- gun producto que venda dickablicenciatario.

Ejemplo 2
Compensacioeconémica

La retribucién en elmarcode lalicencia otorgada poellicencianteallicenciatariode conformidad corel
articulo XXseestablecale lasiguientemanera.

1. Pagosprincipales:

Sumaen US$ Acontecimiento

100.000 1 dginio de 2005.

100.000 1 deeptiembrede 2005.

50.000 Dentrodelos dos meses posterioreslafinalizacion satisfactoriade un lote
de prueba, de un bafio glaseado aplicadal compuesto acti- vo
LowBloodMed, entregado paincliente dellicenciatario.

50.000 Dentro de los dosmeses posteriorea la finalizacion satisfactoria,por
parte de uricenciatario yen suspropias instalacionegje laproduccion
de unlote industrial del bafio glaseado aplicaglbcom- puesto activode
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2.

@

(b)

LowBloodMed parasuusoenmedicinahumana.

100.000 Dentrode los dosneses posterioreal inicio de unprogramade ensayos
clinicos para la primera fase de los estudios del compuestactivo
LowBloodMed, después del tratamiento deninvencion.

Regalias

En virtud de la licencia otorgada por el presente  documento  ge los conoci- mientos
especializados  ya asistencia técnica previstan elarticulo XX, y a reservade lasdemas
disposicionegde esearticulo, el licenciatario pagara, con arregéd siguiente cronograma y durante
cada afiodeventasa partir del segunédo afio deventas,lasregalias sobréasventasnetas en todo
el mundode losproductos abarcados por las reivindicaciodespatentes concedidase confor-
midad con los derechode patente. Con arreglal presente acuerd@l licencia- tario no tendra
ninguna obligaciérde pagarlasregalias sobréasventasnetasdurante el primer afideventas. A
partir del segundo afide ventas, las regalias pagaderas fas ventas netas durante cadéio de
ventassecalcularande lasiguientemanera:

Ventasnetas en millones de US$ Tasaderegalia
1 Menosde 5 1,50 %
2 Entre5y 10 1,75%
3 Entre10y 25 0@%
4 Entre25y 50 52 %
5 Entre50y 100 Q%
6 Masde 100 1,50 %

Sin embargoja tasa deegalia aplicable con arreghl articulo2 sereduciraen unveinte por
ciento (20%) cuando uno més competidores efectlien vents productosque utilicen una
tecnologiade caracteristicas comparables cuantoa laestabilidad del compuesto quimico
farmacéuticoen condicionesde calor yhumedad tropical, y que puedan competir con onmas
delos productos.

Siseconcedieraa tercerosunapatentequereivindicaraunatecnologiade bafigylaseado neutral
y, consiguientemente,en opinién de unasesor independientde patentes aceptado por ambas
partesla ventadeproductos supusieranainfrac-cion de esaeivindicacion,el licenciatario dejara
deestar obligadoa partir de lafechadedicha concesiéra pagar regaliaal licencianteenvirtud
deeseacuerdo

La obligacién de pago de regaliasde conformidad con el articul® semantendréhasta la
caducidad de las patentes incluidas en los desechle patente y encual- quier
perfeccionamiento.

Los pagos de regaliasse realizaranen [unidad monetaria] dentrale los treinta (30) dias
posterioresa lafechaen quelos socios comerciales haygroporcio- nado al licenciatario la
informacion correspondientalas ventas netas de los pro- ductgtodo el mundo.

Todoslos impuestos liquidables pagaderos poel licenciatario,0 que sedeban retenede los
pagos deegaliasdel licenciatario,se deducirande lassumaspagaderasie conformidad con
el presente documento, sepagardna lasauto-ridades fiscale® impositivas correspondientes
en nombre del licenciante. El licenciatario deberd enviar inmediatamené licenciantelos
recibosquetesti- monienel pagode los impuestos. Si las autoridades fiscatesdisponende
los recibosdelos impuestosel licenciatario debera obtener y enviar rapidamelaeconstancia
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depago mas convinceng su disposicion.

5. Los pagos adeudadosnvirtud del presente acuerdo estaran sujetasna tasa diaterés del
diez por ciento (10%) anual partir de lafechade suvencimien-to. Los pagos adeudadoal
licencianteenvirtud delpresente acuerdseefec-tuaran mediante una transferencia bancaria
las cuentas que el licencianteli- que debidamental licenciatario.

Ejemplo 3
Duracién yterminacion

La obligacion de pago diferido con arreglal articulo XX se mantendra hastel vencimiento de la
patente de mayor duraciéon entre las incluidasn la cartera de patentes ypatentes de
perfeccionamiento. A partide esemomento, se consideraraque el licenciatario ha pagado
completamenteel derechode desarrollar, fabricar, hacdabricar promocionar y venderen todo el
mundo sus productos sin pagar compensaciones iadalesal licenciante.

Ejemplo 4
Regalias sobre lagentas

1. El licenciatario pagaraal licencianteo a suglerechohabientesle conformidad corlas
disposiciones del presente articulmaregalia equivalent@l cinco por ciento (5%)de
las ventas netagle cada producto realizadasn el territorio, asi como tambiée
cualquier valoro reduccién material que el licenciatario pudie obtenerde los
compradores del productacambio delproducto.

2. Las obligaciones del licenciatario concernieni@bpagode lasregaliasexigidaspor el
presente articulenrelacién conelproducto cesararen undeterminadgais:

(a) al vencimiento de la proteccion mediante patente,las derechos de patentelel
licenciante concernientesl productoen es@ais,o

(b)  al cumplirseel 15°aniversariode laprimera venta del productendicho paisy, a partir
de entoncesla licencia otorgadaal licenciatario quedard saldada vy litde regalias. El
licenciatario comunicaral licenciantela fechade laprimera venta del producto realizada
por él mismo, sus empresas afiliadasus sublicenciatarios en elterritorio, dentrode
los treinta (30) diasledichaventa.

3. Las regaliasseconsideraran vencidas y pagaderas deutedos treinta (30) diaa contar
desdeel final de los mesesde marzo, junio, septiembre y diciembren relacion con las
ventas del producto realizadasn los periodosde tres (3) mesesque finalizan,
respectivamente, el dltimo dia de marzo, juniotisapbrey diciem- bre. Dichas regaliase
pagaranal licencianteen[moneda],en lacuenta bancaria queel licenciante indique.
Al efectuar el pagode las regaliasel licenciatariopresentardunadeclaracion escrita
donde resumira, pais por paéd,incrementode lasregaliasen cuestion, juntocon una
copia de lascotizacionesdel banco principal del licenciatario, para los tipe cambio
correspondientes.

4.  Anpartir del vencimientode lasobligacionesde pagoderegalias polasventas netas del
productoen determinado pais, el licenciatario, sus empregdmdas y sublicenciatarios
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dispondrande unalicencia perpetua,no terminable ycomple-tamente pagadgara
utilizar los conocimientos técnicoen dicho producto,asi como para fabricarlo 'y
comercializarlo en eseais, sin ningunatraobligacion respecto déicenciante.

Ejemplo 5
Obligaciones relativas informesfinancieros:

1. Dentrodelos treinta (30) dias.contar desdel final decada trimestregl licenciatario enviaral
licenciante una declaraciéan laque revelara las ventasetasdel producto realizadaen el
trimestre recién concluido, y las regaliesrrespondienteal licenciante.

2. Alpagar las regalias correspondientecualquieradelas tasagle equipamiebo previstasen la
Seccion X,el licenciatario podra deductodaretencionfiscal deimpuestos quée corresponda
efectuar, si alguna ley tributaria asi éstable-ciera, pero deberélar cuentaa lasautoridades
impositivas competentesle lasuma asi deducida y proporcionat licencianteun comprobante
dedicho pagq emitido por lasautoridades mencionadas. El licenciatadebeproporcionaral
licenciante la asistencia adecuadpara asegurar cualquier beneficio disponibeara el
licencianteconrespectoa lasretenciones fiscalesle conformidad corcualquier leyo tratado
dedoble tributaciérpertinente.

3. El licenciatario mantendra en su domicilio socialisems completos y precisade las ventas del
productoencada pais, y exigira que sus empresas afiliadaglj- cenciatarios hagan lo propi,
fin de cumplir con sus obligaciones contraides virtud del presente documento. Despuks
que seefectlela primera ventadel productoen elterritorio encuestion, esos registros estaran
disponiblespara suinspeccion por parte del licencianbedel contador publico independiente y
matri- culadoo contador pUblico nombrado por el licenciante; tadpieccion, cuyogas-tos se
imputaranal licenciante, podra tener lugar, despwbs cursarsela debidanotificacion, en los
horariosdetrabajo regulares y hasta dos (2) afios desgl&daterminaciono el vencimiento del
presente acuerdo. Dicha inspeccida podrarealizarse masle unavez porafio,exceptoen el
afio en queurja algunadis- crepancia, durantelcual sepermitirdn inspeccionegimestrales.

Inflacion

El tema de la inflacion se prea#bropiadamenteuando la tasa deegalias se expresa
como un porcentaje de las vent&mn embargo, cuando laggdias se fijan en una
suma y una moneda determinadas, suele ser pregisar esa suma con regularidad,
ya sea anual o bianualmente, y modificarla, si@germite la legislacion nacional,
con arreglo a un indice de precios al consumiderjndice de valor unitario de las
manufacturas u otro indice local acordadiambién se pueden actualizar las sumas
globalespagaderason ocasion de determinado acontecimiento, espesidé cuando
eseacontecimiento es distante e incierto.

Administracioén financiera

Las disposiciones de administracion financiera del edmede licencia obligan al
licenciatario allevar cuentas y registros, informar de los resultadosgap las regalias
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correspondientes. Los informes sobre las regatjee pueden solicitarse una, dos o
cuatro veces al afio, podrian requerir la certifttaclel jefe de finanzas o del auditor
del licenciatario. Detodas maneras, el licenciante suele reservase el deregho
inspeccionar lasuerias y los registros del licenciatario o de encamam tercero dicha
inspeccién. Los gastos se imputaran al licenejaat menos que, pajemplo, surja
una discrepancia de un porcentaje mayor que eldfigomoaceptale, por lo que el
acuerdo debera prever las consecuencias derivadaddiscrepancia.

Ejemplo

1.1  Ellicenciatario llevara libros y registros prees que consignen todos Ipsodudos bajo licencia
fabricados, utilizados y/o vendidos conforraelascondicionesdel presente acuerdo. Los libros y
los registros deben conservarse pomlenosdurante cinco (5afios gpartir de lafechadel pago
de lagegalias correspalientes.

1.2 Los libros y los registros deben estar disponilpasa suinspeccion por partele representantes
agentes del licencianenmomentos razonables. Edenciante sufragaréos honorarios y gastosle
la inspeccion, pero si durante alguime- peccionsedescubrieraen laliquidacion de regaliasun
error superioral cinco (5%) del total de las regalias correspondientes cualquier afio, los
honorarios ygastosdedicha inspeccidseimputaranal licenciatario.

Cuando las partes tienen su domicilio social ertindis paises, la administracion
financiera también abarca cuestiones relativas mdaeda y la tributacién. La moneda
de pago no siempre es la misma en quegeeeranlas regalias. En esos casos sera
preciso especificar cuando se hara la conversi@quéy tasa de cambio se aplicaEa.
licenciatario procurard no asumir ningln riesgo lwan. En ciertas ocasiones, podria ser
conveniente acordar una tasa de cambio y estableleequé manera se asumirdn o
distribuiran las fluctuaciones superiores a deteachd porcentaje.

Obviamente, un acuerdo de licencia conlleva corsetas impositivas. Se deberia
recabar el asesoramiento de un profesiotampetentepara evaluar las diversas
opciones de que dispone cada una de las partés, de flecidir la mejor manera de
abordar esa cuestion. Por ejemplo, las conseasemtipositivas seran distintas si los
ingresos se consideragananciasde capital o ingresos ordinarios. Cuando una
tecnologia es objeto denalicencia internacional, el licenciangeneralmentexige que

el licenciatario asuma y pague todos los impuesicales. Estos incluyen, en particular, los
impuestos a las ventas y los derechos de aduanarmahnente, no incluyen los
impuestos retenidos. Esto se debe a que las reterscison impuestos imputables al
licenciante y, en la mayoria de los casosdescontaramel impuesto nacional sobre la
renta en virtud de un acuerdo para evitar la dobiibutacién, concertado entre los
paises del licenciatario y el licgiante.
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Infraccién

Cuando la tecnologia esta protegida total o paneiste mediantepaterie o algin otro
tipo de proteccion de la propiedad intelectualjingsortante prever lo que ocurriria en el
caso de una infraccionExisten dos situaciones en las que podria producirse una
infraccién. La primera es cuandoun tercero utiliza la tecnologia protegida sin la
correspondiente licencia. Exsecaso, el licenciatario se enfrenta a una compieteqoe
probablementdo ponga en desventaja econOmica ya que el etdop infractor no
pagaregalias.El licenciatario, especialmente si su licencia eserdusiva,espeara que

el licenciante adopte medidas para resolver élgnea planteadagpor la infraccion. Por
ejemplo, el licenciante podria negociar contekeio para que se convierta en un
licenciatario. Si esto no arrojara umsultadoadecuado o satisfactorio, el licenciante
podria verse obligado a gsentaruna demanda judiciakl acuerdo de licencia puede
prever que, hastgue se haya interpuesto la demanda, el licenciatariga derecho a
pagar las regalias en una cuenta bancaria sepg@dmta de garantibBloqueada)y
gue las regalias se paguen al licenciante unajwezse haya incoado el procedimiento.
Sin embargo, si esto no sucede dentro de ciesmppbor ejemplo, tres afios, las regalias
devengadas podrian devolverse al licenciatar@a partir de entonces, la licencia podria
ser libre deregalias.

La segunda situacion de infraccion se produce cuamdteraero aleggue el licenciatario
utiliza una tecnologia respecto de la cual esefterhaobtenido proteccion. En tal caso,
podria ocurrir que el licenciatario nmudieracontinuar utilizando total o parcialmente
la tecnologia bajo licenci@ambiénen estas circunstancias, el licenciatario recuafira
licencianteenbusca de apoyo y asistencia. Sin embargo, eldii@ete podriaargumentar
que el control sobre la aplicacion de la tecnoldgéambe al licenciatario y que, en todo
caso, antes de firmar el acuerdo y dar comienzo @moducion, el licenciatario deberia
haber efectuado las busquedasertinentes,que seguramentéhubieran revelado la
existencia previa de esaerechosAln asi, el acuerdo de licencia podria prever @se |
partes determinaran si el licenciante puede poipmar tecnologia no infractora. En
casocontraio, se debera determinar si la patente dekteres valida y, de serlo, el
licenciatario podrieexigir que el licenciante obtuviera una licencia titero y realizara
las consiguientes modificaciones a los acuerdosandieros concertados entre el
licenciante y el licenciatario.

Ejemplo 1

El licenciatario, en sucalidad de licenciatario exclusivo, tendrd atribucionpgra entblar y
promover, por cuenta propia, acciones judiciale®r infraccion de laspatentesobjeto de
licencia; en talcaso, el licenciantese unird al demandante sia ley asi loesti- pulara. El
licenciatario sufragara todos los gastos derigadi® las acciones judiciales pagara al
licenciante el veinticinco por ciento (25%) de auder suma que recuperen excesode los
gastos ocasionados por dichas accigoelciales.
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Ejemplo 2

Derecho y obligacién del licenciataride entablarunademanda por infracciéde unalicencia
exclusia.

1.  Mientraslalicencia concedidadeconformidad con este acuerdeaexclusiva,el
licenciatario estara autorizada:

(a) entablar,a supropio cargo y por cuenta propianademanda judiciaén su
nombre o, si asi lo establece la legnjuntamente con el licenciante, pona
infracciondelas patentes bajlicencia;

(b) exigir el cesede lainfraccion,en el contextode estas demandas judiciales, y
acumularpara suprovecho,las indemnizaciones por dafios y perjuicidas
ganancias {asconcesionesle cualquier indole recuperablate talinfraccion;

(c) resolvertodareclamaciono demanda por infracciéde patentes bajticen- cia
otorgandoa laparte infractora una sublicencia con arregltas disposi-ciones
del articulo X del presenteacuerdo.

2. Encasode que ditenciante informeal licenciatariodealguna infracciérde patentes

bajo licencia, yen urplazodeseis mesegllicenciatariono pueda:

(a) garantizarelcesede lainfraccion;

(b) iniciarunademanda judicial contrelinfractor; 0

(c) proporcionar al licenciante pruebasde que seelebran negociacionede
buenafe destinadas lograr queel infractor aceptaunasublicencia confane a
laspatentes bajo licencida Licencia otorgadaal licenciatarioen vir- tud del
presente document®econvertird inmediatamentenno exclusivay, a partir de
entoncesgl licenciante tendrél derechode iniciar unademara judicial por
infraccion, con los gastoa su cargo, y acumular para sgpro-vechamiento las
indemnizaciones por dafios y perjuicios, las gei@n ylas concesionede
cualquier indole recuperablete talinfraccion.

Responsabilidad por Igsroductos

La responsabilidad por los productos puede ewall importantes consecuencias
financieras. En relacion con un producto defectugse sea objeto de licencia, existe el
riesgo de lesiones o dafios a personas o bienepreEiso identificar la causa de un
eventual defecto y determinar taspomsabilidad correspondientePor lo tanto, el
licenciatariogeneralmente sem@sponsable de cualquier defecto de fabricaciéonira

de calidad inadecuado. Podria ocurrir que el liggnte proporcionar&componentesl
licenciatario; en tal caso, el licenciageneralmentee responsabilizara por los defectos
de dichoscomponentes.

Ademas, la parte responsable deberd proporciararotra una indemnizacién en caso
de cualquier reclamacion de terceros por pérdidiaim. El valor de esa indemnizacion
dependera directamente de los recursos finaisc@eola parte que la proporciona. Por
consiguiente, los acuerdode licencia suelen exigir que se concierte ynsantengaun
seguro deresposabilidad civil por productos defectuosos, que permita indemratar
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licenciante y al licenciatario por un valcodado.

Ejemplo

1.

3.

Indemnizaciéna cargo del licenciante. El licenciante indemnizad licenciatarig a sus
directores, funcionarios, empleados y agentgdos eximira de todaregonsabilidad yde
cualquier dafio, pérdida, costogastq(incluidos loshonomrios razonables correspondientab
abogado) quese origine comoconsecuenciale cualquier demanda judiciad reclamacion
presentadapor terceros contral licenciatario,enrelacion conunaacciéno unaomision del
licencianteo por un incumplimiento del mismale sus obligaciones relativas representacion,
garaniaso acuerdos, estipuladan elpresentedocumento.

Ademas, el licenciante indemnizagd licenciatario,a sus directoresuncionarios empleados y
agentes, y los eximirdetoda responsabilidad ge cualquier pérdia,costoo gasto (incluidos
los honorarios razonables correspondier@kabagyado) que seorigine como consecuencide
cualquier demanda judicial reclanacion presentada por tercemsrelacion conla carterade
patenteslatecndogia y/ola informacion.

Indemnizaciéna cargo del licenciatario. El licenciatario indemniza al licenciarte, asus
directores, funcionarios, empleados y agentesjosyeximira de toda reponsabilidad yde
cualquier dafio, pérdida, costogastq(incluidos loshonomrios razonables correspondientab
abogado) quese origine comoconsecuenciale cualquier demanda judiciad reclamacion
presentada por terceros contrael licenciante, en relacién conel incumplimiento de las
obligaciones del licenciatario estipuladasn el presente document@ con el desarrollo,la
fabricacion,la promocién,la distribucion,el uso,la evaluacion yla ventau otra disposiciomel
producto, incluida, sin limitacion, cualquier rewlacion explicita, implicitao estautaria
presentada con respectolaeficacia,la seguridado el uso del productoy las reclamaciones
presentadasen relacion conel etiquetado del producto de cualquier envasedel producto.
Estaobligacion de indemnizar no seaplicard cuandel fundamentode lareclamaciénsea
la negligenciao conductailicita deliberadadel licenciante o el incumplimiento de sus
obligaciones relativasa representacion, garantias acuerdos previstaen el presente
documento.

Limitacionesde lasobligacionesde indemnizacionTanto el licenciante comeel licenciatario
acuerdan que, bajo ningin concepto, ningdedas dos parteseraresponsablente la otra
por dafios indirectos, accidentales, especiaemediaos debidosa la negligenciao al
incumplimientodeesteacuerdo.

Procedimientos. Lgartereceptorade laindemnizacion notificaréa la parteindemnizadora
de cualquier reclamaciom accion quedé lugar a unaimputaciénde responsabilidaden un
plazode veinte (20) diasa partir de larecepcionde dicha reclamacion. Sa notificacionno
se efectla transcurridos esos veint20) dias, la parte indemnizadora mantendrgus
obligaciones de indemnizacion,a menos queel motivo por el que no se efectud la
notificacion en el plazo previgo tenga urefecto material adversen elresultadode la
reclamacion. Laparte indemnizadora controlardla defensa o laesolucion de la
reclamacion. Sin embargo,en lo que respecta cualquier reclamacioro accion, la parte
indemngzadora no resolvera ni llegara ningln arreglo que imponga restricciones
obligacionesa laparte quesedebe indemnizar sin el consentimiento escd@estailtima. La
parte receptorale laindemnizacion cooperara, asistirroporcionadtodoelrespaldo yoda
lainformacion que razonablemenge le solicite.
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CONSIDERACIONES GENERALES

La ultima seccién principal de un acuerdo de litzrtiene como objetivo abordar los
temas a los que no se ha hecho referencia enekaserciones anteriores. Por lo tanto,
en ella se incluyen cuestiones relativas a dedtmras y garantias, obligaciones
especificas del licenciante y el licenciatario, uresia, fuerza mayor, resolucién de
controversias y otras cuestiongae se plantean a raiz del vencimiento o la termimecio
de la licencia.

Declaracionesy garantias

Las declaraciones vy las garantias son afirmasianseguridades concernientes a un
tema o0 una posicion pertinente al acuerdo iclendia.

Es importante sefialar que una declaracién no seeleno de los términos del acuerdo,
mientras que una garantia es una condicion conéactiyo incumplimiento podria dar
derecho a la parte damnificada a terminar eémo y presentar una demanda por
dafos vy perjuicios.

Sibien no existen restricciones respecto de lo quiigpeer materia denadeclaracion o
garantia, los ejemplos mas comunes incluyen losscgiguientes:

< el licenciante es propietario de la tecnologiaeei el derechaleotorgar la
licenciay la autoridad para hacerlo;

< el material bajo licencia (por ejemplo, textoftware y/odocumentacién) es
original y no ha sido copiado;

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

Los dos primeros ejemplos son incuestionables e®inargo, en cuanto al tercer ejemplo,
dada la dificultad de tener una certeza absolutaquiuna patente es valida, seria
atinado que el licenciante, después de habermypado debidamentgoor verificar que

las patentes sean validas, explicitara en su fjarajue, segun su leal saber y entender,
las patentes bajo licencia son validas.

Otro ejemplo podria plantearse cuando el licetteiadeclara ogarantizaque la
tecnologia permitira producir una cantidad miningh roducto bajo licencia, con una
calidad especificada y dentro de un peridéderminadoQue esto resulte razonable o no
dependerapor ejemplo, de que el licenciante ya se esté dedix a la produccion
comercial y/o esté suministrando el equipo de modn y la asistencia técnica
necesarios.
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Las declaraciones y las garantias tienen la venijaclarar y confirmar el entendimiento
de las partes respecto de cuestiones es@esifiyestopuede resultar beneficioso e
importante. Ademas, son Utiles para distribuiriesgo entre las partes en el acuerdo.
Sin embargo, una declaracidngarantia es tan Gtil como la solvencia y los astigte la
parte que laotorga. Asimismo, los limites fijados en otras seccione$ a®ierdo con
respectoa las sumas que pueden reclamarse por dafos ygiesjclausulas de exo-
neracion de responsabilidad) podrian restarddor a talesgarantias(Véanse las
consideraciones relativas a indemnizaciones eredai@n titulada "Responsabilidad por
los ploductos™.)

Ejemplo
Declaraciones, garantias, y clausulas introducigasel licenciante

Ellicenciante declara y garantizallicenciatarioque:
1. (a) el licenciante tiene plenos derechos contractupéga otorgaml licenciataio licencias
exclusivasde lacarterade patentes.
(b) el licenciante tiene plenos derechos conti@ets para otorgaal licenciataio una
licencianoexclusiva para todos los perfeccionamiengosel rubro.

2. (a) Ningunade laspatentesde lamencionada carterde patentesha caducadpor
abandonoo cuotas anuales impagas ni caducara dedétos dos mesesa partir
de lafechadeentradaen vigor.

(b) Las patentes concedidas incluidas lacarterade patentesonvalidasa partir de
la fechade entrada emigor, segunel leal sabery entender del licenciante, 'y
estan exentas de todmavamen, reclamacion, gantiaprendaria, licencias y
otras cargas. N@e presentdé ninguna oposicidon respectoa ningunade las
patentes durantel plazode oposicion.

(c) La ejecucion el cumplimientodel presente acuerdpor parte delicencianteno
podraviolar ninguna disposicion legahi orden deningun tribunal u érgano
gubernamental, ni ninguna carta estatuto, ni otros reglamentos internns
decisionesdel licenciante, y tampocopodraviolar ni acelerarel cumplimientode
ninguna obligacion material contraidan vir- tud de cualquier acuerdoo
instrumentode cualquiertipo en el que elicenciantesea parte oespectodel
cual esté obligado.

3. No existen reclamaciones materiales, acciondsmandas judiciales miausas
pendientes ni, segln el leal saber y entenderlickhciante, riesgoselacionados coma
carteradepatentes que puedan perjudicaafectaral licenciante.

4. El licenciante declaraque no hasido notificado ni acusado por ninguidraccion o
violacion de ninguna patente, invencidm secreto comercial relacionados clencartera
de patentesEl licenciante declara ademés que,lafecha delpresente acuerdapo
conoce ninguna informacién ni invenciones gerelacionen corla carterade patentes
y que pudieran convertirl@n obsoletao reducir sustancialmentesu valor para el
licenciatario,de talmaneraquesi el licenciatariohubiese tenido conocimientbe dicha
informaciono dichas invenciones antate lafirma del acuerdanolo hubieseconcertado.

5. El licenciante admite quel licenciatariono asumird ningunalelas responsabilidades
obligaciones que incumbeal licenciante, tantoen lo que respectaa la carterade
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patentes comalos perfeccionamientos dékcenciante.

6. A partir de lafechade entradaenvigor, a pedido del licenciatario y siaonsideaciones
adicionales, el licenciante ejecutara y entregdod instrumentos adiciales yadoptara
las medidas que razonablemente solicite el licéadma fin de permitirle ejercer y
proteger susderechos dimanantedel presente acuerda cumplir los requisitosde
registro en cualquier jurisdiccion correspondientea la cartera de patenteso los
perfeccionamientos.

7. Asimismo, el licenciante acepta y acuerda que, cuando sasiepida y sincosto
alguno, comunicarde inmediatoal licenciatarioo a susrepresentantesgualquier
hecho de su conocimiento relacionado cola cartera de patenteso los per-
feccionamientos, testificarén todasituacionde conflicto o procedimientojudi- cial
concernientea losmismos, y presentardtoda ladocumentacion adicional necesaria
para permitir que el licenciatario, sus representante® sucesoresaseguren la
proteccionplenay completa de lacartera ylos perfeccionamientosiempreque tal
peticién, testimonioo accidn se relacione directamente colas solicitudesde la
carteradepatente®en ese rubro.

Obligaciones del licenciante y del licenciatario

En un acuerdo de patente y conocimientos técnipos, tomar unejemplo, el
licenciante debera adoptar todas las medidas amaepara transferir la tecnologia y
ayudar al licenciatario a iniciar la produccion esaial. Por su parte, el licenciatario
debera fabricar y comercializadecuadamentel producto que ha sido objeto de
licencia en el territorio acordado. En la practieste tema podria dar lugar a
numerosas controversias. Por lo tanto, es imp@rtgue las partes identifiquen con
claridad todas las medida®ce-sarias para alcanzar esos objetivos y las acueyden
registren en ehcuedo de licencia. En el Anexth A se mencionan algunos ejemplos
bajo el epigrafe "Bases de entendimiento decuedo"”.

En ciertos casos se impone al licenciatario lagablbn general de realizar todos los
esfuerzos posibles 0, cuando la licenciaegslusiva, sus maximos esfuerzos, para
alcanzar los objetivos del acuerdo de licenci ¢xito comercial. Esta obligacién

puede ser ambigua, por lo que reeomiendamencionar especificamente las
medidas, por ejemplo, la obligacion del licateio de invertir sumas acordadas en
investigacion y comercializacion o en otras actdes destinadas a aumentar la
probabilidad de éxito. No es aconsejable confiar &s clausulas de maximos

esfuerzos para resolver cuestiones concerniemtegsponsabilidad, porque seran
objeto de discusion en negociaciones difcil soluciéon. Con posterioridad, estas
complejas cuestiones (por ejemplo, cuanto ineslrlicenciatario en la explotacion

de la tecnologia bajiicencia)suelen dar lugar a controversias v litigios.
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Ejemplo

El licenciatario realizara, todos los esfuerzos esspriales posibles para comercializzomocionar y venderel
producto generadoderegaliasen elterritorio acordado, yelara por queelsublicenciatario haga Ipropio.

No obstante, si despuée unperiodode cuatro afios completaa partir de lafecha de entradaen vigor el
licenciatario no alcanzaraun volumen efectivo de ventas de los productos en el territorio acordado, v,
consiguientemente, ninguna venteeta del producto el licenciatario deberd pagaal licenciantela suma de
[cantidad] [moneda] por conceptepago global minimo. Dicho pagseefectuard anualmente, despukscada afio
en el que no salcanceun volumen efectivode ventas, comenzanda partir del cuartoafioimproductivo. El pago
se hara en los mesesde enero siguiente 'y subsiguientegjurante todo el periodoen que el licenciatario no
comercialice el producto y hasta que termélepresente acuerdde conformidad con las disposiciones del Articulo
XX.

Otra obligacion que puede ser puesta a cargo aridiatario es respetar los limites de calidad
minimos del producto objeto de la licencia. Porideal minima se entiende la medida
indispensable para que se realice una explotaggnicamente correcta de la invencion,
Burroughs/Geha Werke, GADI, 1972, nr. 231; RayniNadoya, GADI, 1972, nr. 236).

Otros vinculos sostenidos en cambio inadmisiblas so

- limitar el cuantitativo de los productos objeto ldelicencia a fabricar o vender
(Sementi di mais) GADI, 1978, nr. 1127);

- obligar al licenciatario a desarrollar la actividptbductiva en un Unico lugar,
Windsurfing Internacional Inc./Comision de las Candades europeas, GADI,
1987, nr. 2224);

- impedirle al licenciatario de denegar la validedalpatente concedida en licencia
o de otros derechos de propiedad industrial y coiales pertenecientes al
licenciante o a empresas conectadas (AOIP/Bey#d)|, 1975, nr. 777; Bayer,
IIC, 1990, nr. 212).

Renuncia

Una clausula de renuncia en un acuerdo de licesigidgfica que ungparteno pierde sus
derechos por no ejercerlos. Por lo tanto, umti@ntequetenga derecho a natificar la
terminacion del acuerdo por incumplimierdel pago de regalias podra, aun cuando deje
pasar por alto o ignore la infraccion, notificatéaminacion a raiz de otraolaciénde la
misma obligacién. De hecho, la clausula de rermumiita la aplicaciéon del concepto
juridico de preclusion, es decir, la tolerancia esaliido inicial no impide al licenciante
ejercer sus derechos con posterioridad.

Ejemplo

Ninguna renunciale cualquieradelas dos partegn elpresente acuerdeeconsideard unarenunciaa reclamar
cualquier otro incumplimiento subsiguientesimilar.
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Fuerzamayor

Una clausula de fuerza mayor en un acuerdo de ci@eabordacircunstagias que
escapan al control de una parte y le impiden d¢iunsps obligaciones. Conflictos
armados, huelgas e incendios son algunas dsitlesciones previstas en esa clausula,
cuyo beneficio consiste en prorrogar el plazoccdmplimiento de una obligacion hasta
que los hechos quaeteminan la fuerza mayor cesen o se eliminen.

Practica anticompetitiv&

Al concertar un acuerdo de licencia es importatéeer en cuenta que la inclusiéon de
ciertas practicas comerciales podrian dar lugauea & acuerdo se considerara ilegal, si
dichas préacticas fueran anticompetitivas de coriftach con las leyes nacionales del pais
o los paises en cuestiéhas practicas que podrian considerarse ilegales segén |
circunstancias particulares del acuerdo incluysnsiguientes: obligar al licenciatario de
aceptar ciertos productossgrviciosademas de la tecnologf@atentadaventas condi-
cionadas, vinculacion); prohibir al licenciatariaieq trate condeterminadasmpresas;
intentar fijar los precios de los productos queoiporan latemologia bajo licencia;
imponer restricciones territoriales, licenaiasipocas y explotaciéon comdn gmtentes:

Reglamentos oficiales

Al analizar la posible concertacion de un acuerdolicencia con un socio extranjero es
importante averiguar si existen reglamentos oftsiajuepuedan afectar al acuerdo. Por
ejemplo, la mayoria de los paises requep@r, lo menos, el registto del acuerdo de
licencia ante las autoridades pertinentes depafse pero, es posible que tambiérexg

un tramite deapobacién paraniciar la actividad en cuestion en ese pais. En el propis
del licenciante pueden existir reglamentos quetringan o condicionen dtatamiento de
ciertas tecnologias por razones de seguridad dradrmlole®

23. Véase el reciente Reglamentbe exenciénpor categoriade los acuerdosde transferenciade tecnologia,de la Comunidad Europea
(TTBER), « ReglamentdCE) n° 772/2004 de la Comisién, de 27 de abril de 206ktivoa la aplicacion del apartad8 del articulo 81 delratadoa
determinadas  categorias de acuerdos de transierede tecnologia », \Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing”, en
http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html.

24. Para mas informacion sobre patentes en com(n Riakerd Ekenger, "The Rationale for Patent Pootsteir Effect on
Competition",enhttp://wwwjur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/BEBB40D44ACF5C1256DIE00447A5D/$File/xsmall. pdf
25. Véase David J. Dykeman y DanigV. Kopko, "Patenticense Recordatiorin the United StatesandForeign
Countries"enhttp://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf.

26. Por ejemplo, véaska Export of Goods,Transferof TechnologyandProvisionof TechnicalAssistance(Contmol) Order 2003 de la
Export Control Act 2002Ley deControl deExportacionexle2002) del ReindJnido.
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Ejemplo 1

Si el licenciatario toma conocimientde que epresente acuerdestasujetoa algin requisitode informacion
0 aprobacion exigido polasautoridadege [pais], notificarade ello al licenciante. El licenciatariosseencargara
de presentattoda ladocumentaciémecesaria y sufragard&odos los gastogcluidas las tasasmultas y
demagastoscorrientes relativos. eseequisitodeinformacion yaprobacion.

Ejemplo 2

El licenciatario cumplird todas las leyes pertinentks[pais], asi como las leyes eatr- jeras que regulafa
transferenciade productos bajo licencia ge datos técnicos pases extranjeros, incluidos, sin reserva alguna, el
Reglamento deTrafico Internacionalde Armas (ITAR) yel Reglamentade Administracionde lasExportaciones.
Ningunade laspartes declara queo seexigird unalicenciade exportacion ni queencasoderequerirse, sera
emitida.

Controversias

Al negociar el acuerdo de licencia las partes debear tpresente queueden surgir
controversias Y, al respecto, deben prever lodioeepara resolverlas. La flexibilidad del
acuerdo para introducir enmiendas debepi@porcionar el primer recurso para una
resolucion.Si ello no bastara, sdebed contar con otros mecanismos. En la elaboracion
de las clausulas relativas a la resolucion de cweeitsias, las partes pueden prever varias
opciones.Tradicionalmente, las partes acuerdan resolverdasaversias a travéde un
procedimiento contencioso en el triburjatisdiccional competenteSin embargo, cada
vez es mas comun que las partes opten por procatiivsi alternativos de resolucion de
controversiagADR), entre ellos el arbitraje y la mediacion, o la meidia seguida por el
arbitraje.El Centro de Arbitraje y Mediacion de @MPI ha elaborado clausulas modelo
que facilitan la pesentacion de controversias a arbitraje 0 mediaci@una combinacion
deambas(http://arbiterwipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html)

Los procedimientosADR ofrecen varias ventajas:

e Un procedimiento UnicoA través de los procedimientd®DR las partes pueden
acordar resolver en un Unico procedimieninacontroversia sobre derechos
de propiedad intelectual protegides diversos paises; asi podrian evitar tanto
los gastos y la complejidad de litigio en diferentes jurisdicciones como el
riesgo deobtenemresultados incohentes.

e Autonomia de la partesDado que son mecanismos privados, los
procedimientosADR brindan a las partes la oportunidad de ejercemasor
control sobre la manera de resolver las contrea®igile los procedimientos
contenciosos entablados en los tribunales. Panpdge las partes pueden
decidir la legislacion que se aplicara, el lugal ydioma del procedimiento, y
también las normas procesales. Ademas, las miparéss pueden nombrar a
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los responshles mas indicados para adoptar las decisionesenuientes aus
controversias, lo que sera particularmente pertine en los casos de
controversias sobre temas juridicos, técnicosomecialescomplejos.

* Neutralidad.Los procedimientosADR pueden ser neutrales en lo que atafie a
la legislacion, el idioma y la cultura instituciorge las partes, y por lo tanto
evitaran que alguna de las partedbtengaventajas en un procedimiento
contencioso en tribunales locales donde lali@mdiad con la legislacion
vigente y con los procedimientos locales puedeporser importantes ventajas
estratégicas.

e Confidencialidad.Los procedimientosADR son privados. Por consiguiente, las
partes pueden acordar mantener la confidenciatigeds procedimientos y los
resultados. Esto les permite centraeselas cuestiones fundamentales de la
controversia sin j@ocuparsepor su repercusion publica, y puede ser de
particular importancia cuando estén en juego lautegmpdn y los secretos
comercialeglelas partes.

e Finalidad y caracter ejecutorio de los laudabitrales. A diferencia de las
decisiones judiciales, que suelen ser objeto ddacpa en una o mas
instancias procesales, los laudos arbitragemeralmete son inapelables.
Ademas, la Convenciéon de las Naciones Unidas sodlreeconocimiento y
ejecucién de las sentencias arbitrales extramjde 1958 (la "Convencion de
Nueva York") facilita enomemente el reconocimiento y la aplicacion de los
laudos arbitrales en los mas de 130 Estados siipmta

Por supuesto, en ciertas circunstancias el pnomiedio contenciospuedeser preferible

al ADR. Por ejemplo, el caracter consensual de los piodectos ADR los hace menos
apropiados cuando una de las partegigreninguna intencién de cooperar, lo que puede
suceder en el contexto d@acontroversia por infraccion extra contractual. #ds, sera
preferibleunasentencia judicial si, con el propésito de reafirmas derechos, una de las
partes procura sentar precedentguridico publico en vez de ukaudo, por cuanto
este Ultimo se limita a la relacién entre lastgsar Detodasmaneras, es importante
gue las eventuales partes en una controversiacamsd sus asesores, conozcan las
opciones de solucién disponiblepyedanoptar por el procedimiento que mejor se ajuste
a susnecesidades.
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Ejemplo 1: Mediacion

Todadisputa, controversia reclamacion dimanante surgida del presente contratorelacionada corl mismo,

y todaulterior enmiendaal presente contrato, incluidasin reservasjas relativasa suformulacién, vigencia,
caracter  vinculante, interpretaciérgplicacion, incumplimientoo terminacion, asi como también las
reclamacioneso contractualessesometerara mediacionde conformidad corel Reglamentade Mediaciénde
la OMPI. Ellugar designado parka mediacion sera [especifiquesé lugar]. Elidioma quese utilizara en la
mediacion serd [especifiqueskidioma].

Ejemplo 2: Arbitraje

Todadisputa, controversia reclamacion dimanante surgida del presente contratorelacionada corl mismo,

y todaulterior enmiendaal presente contrato, incluidasin reservasjas relativasa suformulacion, vigencia,
caracter  vinculante, interpretaciorgplicacion, incumplimientoo terminacion, asi como también las
reclamacioneso contractualesse someterara arbitraje yseresolveranen Gltima instancia poesavia, de
conformidad conel Reglamento de Arbitrajele la OMPI. El tribunal de arbitraje estaraintegrado por [tres
arbitros] [un Unico arbitro]. Bugar designado para el arbitrageralespecifiqueseel lugar]. El idioma que se
utilizara en los procedimientosde arbitraje serd [especifiquesel idioma]. La disputa, controversi@
reclamacionseresolveraconarregloa lalegislacionde[especifiqueséa jurisdiccion].

Ejemplo 3: Arbitraje acelesdo

Todadisputa, controversia reclamacion dimanante surgida del presente contratorelacionada corl mismo,

y todaulterior enmiendaal presente contrato, incluidasin reservasjas relativasa suformulacién, vigencia,
caracter  vinculante, interpretaciéraplicacion, incumplimientoo terminacion, asi como también las
reclamacionesio contractualesse someterana arbitraje yseresolveranen tltima instancia poesavia, de
conformidad conel Reglamento de Arbitraje Aceleradte laOMPI. El lugar designadoparael arbitraje sera
[especifiqueseel lugar]. El idioma quese utilizard en los procedimientosde arbitraje serd [especifiquesd
idioma]. La disputa, controversia reclamaion seresolverd con arregla lalegislacionde [especifiquesda
jurisdiccion].

Ejemplo 4: Mediacion y ulterior arbitraje sio sdlegaa unasolucion.

Toda disputa, controversi@ reclamacion dimanant® surgida del presente contratw relacionada corel
mismo, ytodaulterior enmiendaal presente contrato, incluidasin reservasjas relativasa suformulacion,
vigencia, caracter vinculante, interpretaci@plicacion, incumplimienta terminacion, asi como también las
reclamacioneso contractualessesometerara mediacionde conformidad corel Reglamentade Mediaciénde
la OMPI. Ellugar designado parta mediacion sera [especifiquestlugar]. Elidioma queseutilizarden la
mediacion serd [especifiqueskidioma].

Si la disputa, controversia reclamacionno seresuelvea travésde lamediaciondentro ddos [60][90] dias
del inicio de lamediacion,se lasometeraa arbitraje, despuésde que cualquierade las partes lo solicite
mediantela presentaciérde una solicitudde arbitraje y, finalmente,seresolvera poresavia de conformidad
con el Reglamentode Arbitraje de laOMPI. Porotraparte, siantes de laxpiracion del periodale [60][90]
dias algunadelas partesno logra participaro continuar participanden elprocesode mediacion,la disputa,
controversiao reclamaciénse someteraa arbitraje, despuésle que la otra partie solicite mediante la
presentacionde unasolicitud de arbitraje, yfinalmente se resolvera poresavia de conformidad conel
Reglamentode Arbitraje de laOMPI. El tribunal de arbitraje estard integrado por [tres arbitros] fumico
arbitro]. El lugar designado parel arbitraje sera [especifiquesd lugar]. El idioma quese utilizard en los
procedimientosde arbitraje sera [especifiquesd idioma]. La disputa, controversiao reclamacion sometida
arbitrajeseresolvera con arregla lalegislacionde [especificar jurisdiccion].
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Aplicacién delAcuerdo

Como se ha destacado en el presente Manual, wrecibcimplica una relacién continua,
durante un periodo de tiempo especificado, entepdrtesque trabajan para alcanzar
un resultadomutuamentebeneficioso. A finde asegurar que la relaciéon redunde en
provecho de las partes @wmportanteque ambas cumplan sus respectivas obligaciones
dimanantes dehcuedo. Por ejemplo, el licenciante podria estar obligadaraporcionar
asistencia técnica al licenciatario, ya sea amasiones aisladas continuamente.
Ademas, el licenciante deberd ocuparse de manteses derechos de propiedad
intelectual para que no caduquen o0 queden enessBpy, asimismo, si se han
transferido los derechos de marca, se asegurangresdervar la calidad de la marda
calidad de la marca supone el uso adecuado deislmamen consonancia con las
directrices de uso establecidas por el licenciamte, garantizan que el producto se ajusta
a las especificaciondgémicas propias de la tecnologia bajo licencia. Adgnsanforme a
las condiciones acordadas, el licenciante debeténder a una gran variedae
cuestiones relativas a la ejecucion del acuerdsas Euestiones incluyen el mantenimiento
de una contabilidad detallada de las regaliabides, la auditoria de las cuentas del
licenciatario, el ulterior desarrollo de la tecrgily el cumplimiento del procedimiento
acordado para los perfeccionamientos, la defendalia®ciatario contra demandas
judicialespor parte deerceros, y la presentacion de demandas judicialesac terceros
en representacion del licenciatario.

Asimismo, en relacion con la obligacion principelativa a los pagos de las regalias, el
licenciatario debera aplicar estrictos proceditmencontablesgstablecer un mecanismo
de presentacion de informes periddicos y pernatialiditoria de sus cuenta&ambién
estara obligado a observar los procedimientos adosl con respecto a los
perfeccionamientos, tomar las medidas convenidasl €aso de infracciones y, si se ha
concedido una licencia de marca, mantener laadhlide dicha marca. Ademas, si los
productos se fabrican bajo patentes con licemtimcuerdo probablemente estipulara
que ello se mencionedebidamenteen los productos, o que el licenciante pueda
controlar y aprobar la manera en que el liceadmtindica que los productos se fabrican
con la patente del licenciarite.

Es importante que en el acuerdo se especifiqoenclaridad y suficiente detalle todas
estas obligaciones y los posibles métodos de ampdic. Esto supone, tanto para el
licenciante como para el licenciatario, costos iedales en términos de tiempo y
recursos humanos.

27. Se debe teneencuenta que, si el producto final resutte mala calidad, el hechde haber mencionaden elproductola
utilizacién de determinadgpatentebajo licenciapuede seperjudicial para etftitular de esa patent8inembargo, si el producto es
éxito y con posterioridad se infringe su patentécha mencion implicarfa que eifractor estaba advertido yor consiguiente, los dafios
causados al licenciante podri@malgunas jurisdicciones, consideradsgiospunitivos.
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No obstante, sommedidas indispensables para rehntenimiento,la aplicacion sin
contratiempos Y la sostenibilidad agetuedo.

Expiraciondel plazo yterminacion

Los acuerdos de licencia pueden concluir de daesenas. La primera es cuando el
plazo o periodo del acuerdo expira al produciuge acontecimiento previsto. Por
ejemplo, se fija como plazo un periodo de diez addwmsta el vencimiento o terminacion
de la dUltima de las patentes bajo licefiti@uando ocurre alguno de estos
acontecimientos el acuerdo conclaygomaticamente.

La segunda es cuando una de las partes denuna@iesido antes dgueexpire el plazo.
Los acontecimientos que pueden otorgar a unaaslgdrtes el derecho a denunciar el
acuerdogeneralmentese especifican ewetdle y suelen referirse a la imposibilidad de
realizar determinadas actividades y al incumpligede alguna disposicién del acuerdo.
Los ejemplos inclu- yen situaciones de incumplimiente pagos a la fecha de sus
vencimientos, quiebra o insolvenci.bien el acuerdo puede terminaetomaticamete

en cualquiera de estos casos, es conveniente aumsamotificacion pvia y darlo por
terminado solo si la otra parte no rectifica eluimplimiento dentro de un plazo
especificado.

Es importante tener en cuenta los derechos yHbgaciones de lapartesdespués de la
expiracion del plazo o la terminacién del acuerBlor ejemplo, cuando se hayan transferido
conocimientos técnicos o informacién confidencial pescrito y el licenciante denuncie
el acuerdo, sealeberadeterminar si es necesario pedir al licenciatane deje de utilizar y
devuelva la informacion sobre los conocimientoguités y la informacion confidencial. En
caso afirmativo, se debera especificar el modohaleerlo. Un acuerdo puede estipular
que, tras su vencimiento, el licenciatapaedecontinuar utilizando los conocimiento
técnicos o la informacion confidencial, o sea queadir de ese momento el licenciatario
dispondria deunalicencia totalmente pagada. Se ha de consideraosibilidad de que
las sublicencias u otros derechos otorgadosereeros pudierarcontinuarvigentes tras
la terminacion del acuerdo. Ademas, es importasfeedficar las clausulas queantendran
su vigencia aun después de la terminacion del doud&eles clausulas podrianncluir el
mantenimiento de la confidencialidad, la contindiac de los derechos para utilizar los
perfeccionamientos de la otra parte, el accesus agjgistros, la solucion de controversias
y las obligaciones concernientes a la respondalili por los productos y a las
indemnizacionesEs posible prever que las clausulas cuya vigencia & & prorrogar
después de la terminacion del acuergoantenganesa vigencia sélo por un tiempo
determinado.

28. Para méas informacion véase Charles A. Weiss y &énnR. Corsello, "Howto Get Royalties Aftera PatentHas Expired”, en
wwwkenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%88%5CRoyalties.pdf.
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Ejemplo

1.

A menos que elpresente acuerdsetermine anticipadamente con arregldas
disposiciones quee mencionana continuacion, el mismo tendra validez hagth
vencimiento de la Ultima patente bajo licenciaa partir de ese momento el
licenciatario tendrd derecha seguir utilizando todda informacion confidencial
relacionada con los conocimientos técnicos perteneegenal licenciante, yse
consideraran completamente pagados sus dereeha®sarrollar, fabricar, hacer
fabricar, promover y vender cualquier producto toeny fuera del territorio, sipagar
allicenciante ninguna compensaciédicional.

El licenciatario puededenunciar el presente acuerd@n cualquier momento
mediante una notificacion por escriéd licenciante si,a juicio del licenciatario,la
patente bajo licencian elterritorio no sepuede aplicar, ygeapor motivostéaicos,
normativos, cientificos, politicoe econémicos, incluidas, entre otras sas,guerra,
revolucion, agitacion social, desastre natuiabtracircunstanciaimilar.

El licenciante puede denuncial presente acuerdo siempre que existaivos
suficientes para suponéa falta de diligencia del licenciatari@nlo que respeta al
desarrolloafabricaciono laventa delproducto.

Si el licenciatario fuera objetale unadeclaracionde quiebrao del inicio de un
procedimientode quiebrao procedimientos similareg) estuviera por ser someb a
administracion judiciab a cualquierotramedida judicial nacional equalente,o0 a
control judicial destinadoa evitar la quiebrao administrarlas empresasque han
entradoen cesacionde pagoso hanperdidosu capacidadde crédio, excepto, sin
embargo, los casode quiebra anulados, suprimidas respectode los cualesse
haya constituidouna fianza dentrode los sesenta (60) diapor una suma
equivalenteal menosa unavez y media (1%)la sumareclamada,entonces
todos losderechos otorgadosal licenciatario en virtud del presenteacuerdo
volveran incondicionale inmediatamenteal licenciante vy, siprocede todas las
demoras y condiciones previstasn elpresente acuerdo caducarantoglas las
obligaciones financierasgdel licenciatario se consideraran  vencidas geran
inmediatamente pagaderas con interesgmrtir de la fecha en que se prodigo
quiebrao seinici6 unprocedimientcsimilar.

En casode terminacién con arregla lassecciones?, 3y 4, todos los derechos
otorgadosal licenciatarioenvirtud del presente acuerdo volverahlicenciantey el
licenciatario devolveraal licenciante, tan pronto como sea posible, toda la
informacion confidencial escrita propiedad del ficente, con excepcidminicanente,
de unacopia que podra conservaen sus archivos legalepara asegurarel
cumplimientode sus obligaciones dimanantes del presente documArpeutir de la
fecha de terminacion, ningunale las partes tendra obligaciém responsabilidad
alguna con respecta laotra de conformidad corel presenteacuerdo Sin embargo,
la terminacion no eximira a ninguna de las partesde ninguna obligacion o
responsabilidad contraida ant@e lafechadedichaterminacion.
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OBSERVACIONESFINALES

Se han examinado numerosos temas. Sin embages necesariquetodos ellos
se incluyan en todos los acuerdos de licetiéa.granmedida,esto dependera de las
circunstancias particulares de cada caso. Loepiapropiado en cada casdividual
dependera de las necesidades, expectativas ystiarcias especiales de la alianza de
que se trate. Factores tales como la importanc& gstado de desarrollo de la
tecnologia, el tipo y el nivel de proteccién, lessgos potenciales, la magnitud de la
inversion, los objetivos estratégicos de las partetc., seguramente desempefiaran
un papel en la formulacion del acuerdo. La concesiéruna licenciabarcamuchos
campos que incluyen los conocimientos especialzatolaesferatécnica en cuestion,
y aspectos juridicos (especialmente derechogprogiedad intelectual) y financieros.
La concertacion de un acuerdo es solo la prim&pae El trabajo arduo y, cabe
esperar, la parte gratificante de su aplicacioenap habraromenzad@®

29. Sibien el tema central del presente Manual es laesidn de licencias, es preciso tener en cuentalaywayaia delos demas
temas abordados anteriormergeplantean tambiéenmuchos otros acuerdaetransferenciade tecnologia.

30. Desafortunadamente, los acuerdwos siempre son satisfactorios y pueden fracasar p@rsbs motivos. Parmas
informacion  acerca de como evitar dicho fracaso véase Mank, "Patent Licensing  Pitfalls"en
http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-elitmt  SCP Technology and Growth,"Licensing  Pitfalls - When Agreements
Fail", http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls; y Todd Dickinson, "How to Avoid Licensing Dangers" en
www.managingip.comnoviembrede2001, pagin&8.
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5. DIRECTRICES Y CONSEJOS PRACTICOS DE NEGOCIACION

Ustedno alcanzarael acuerdo que merecsino el acuerdoqueseacapaz
de negociar

La negociaciéon de un acuerdo de licencia elendlogia es el artelealcanzar un
acuerdo medianteel cual el licenciante concede, Yy el licenciataadquiere, el
derecho de utilizar la tecnologia del licenciaatelos términos y condiciones que se
determinen. EI objetivo consiste ensentar las bases de una futura relacién
mutuamentesatisfactoria y, en Ultima instancia, provechos&sto supone un
resultado "mutuamente beneficso”, en vez de un resultaddunilateralmente
beneficioso"(que dehechosera un resultado"mutuamente desfavorable'Bara
alcanzar eseesultado "mutuamente beneficiosotanto el potencial licenciante
como el futuro licenciatario deben ser conseiende que cada parte posakyo
valioso queaportaraa la relacién. La identificacién de ese valor yctarprension de
las necesidadey expectativas de ambas partesc@hcertareste tipo de acuerdos es
esencial para una negociacifmuctifera®

EL PROCESO DBNEGOCIACION DE UN ACUERDO DE LICENCIA

El proceso de negociacion abarca cuatro fabferentes,a saber:prepaacion,
discusién,propuestay negociacion.

Lafase depreparacion

Esta esprobablementela fase masimportante, por cuanto es casimposible
recuperarse de ungreparacion inadecuada superar sugonseuencias. La
preparaciénincluye todos los aspectos examinaddgstaaqui en elpresente
Manual. Es decir que, en esta fase, el licencianteel licenciatario habran
determinadoque por un motivo u otro, umacuedo de licenciarespondea sus
respectivos objetivos comerciales. Adem&s habran identificadoreciprocamente
como posibles socios qudisponendel potencial paracomplementarfortalecer y
satisfacer susespectivagspiracionescomeriales.

31. Véase también, Alec y Munro, "Disciplined Negtite: Worldwide", Les Nouvelles diciembre de 1997;y Fisher y Ury,
"Getting To Yes",Penguin,1991.
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Ha llegado elmomentoen que los potenciales licenciantelicgnciatario sepreparen
para la préxima reunién oficial entre las parté&@da la informacionobtenidahasta
este momento durantda prolongadafase depreparacion cobrara ahora mayor
pertinencia. Para esclarecer y centrar las slisoas podria sesonvenientdener en
cuenta losiguiente:

Después de haber efectuado un analisis preliminar de lo®bjetivos
comerciales y de haber decidido que un acuerdo licdacia facilitaria el
logro de esos objetivos, se deben identifilaramente las metas que se
perseguiraren las discusiones o lapue se podrian considerar como un
resultado  fructifero. Emtras palabras, cual es el objetivo y como se lo
podria alcanzar

Del mismo modo, se debdeterminarel objetivo que leotraparte desea
alcanzar en la discusion, y en qué medida odgetivo difiere o sesuperpone
con elpropio.

Preferentementeel negociadorprincipal serd alguien queonprenda la
estrategieempresarial general. Lo ideal seria qgmapersona contara con la
asistencia de un equip@ompuesto poexpertos en materia de finanzas,
derecho ytecnologiaSus espectivas funciones nesponsabilidadese deben
aclarar, ycadamiembro del equipo debeomprenderel objetivo general,
el panoramaglobal, de modo que no se plantee ninguo@ntraliccion
repentinani que un miembro contraiga wompromiscsin el acuerdo de los
demas.

Esconvenientepreparar un resumen de las cuestiooesneciales clave que
se abordaranen el acuerdo de licencia, y de la posicion dedee con
respecto a cada una de esasstionesEsedocumentose denomina "bases
de entendimientade unacuedo" o, a veces, "hojacondiciones”,0 "bases
propuestasle un acuerdo".Es importante establecer el objetivo maximo
(o el mejor) y el objetivo minimo (o el peor) cogspecto a cadanade las
cuestionesUna de las ventajas de las basesedtendmiento de un acuerdo
es que de hecho ssueden presentar paimniciar o hacer progresar las
negociacioned.ascuestiones spualen negociar mas facilrapidamentea
partir de las basesle entendimientale un acuerdo, que serd dacumento
de aproximadamentelos a cinco paginasconsiderablementmas breveque
un proyecto de acuerdo de licencia, que poddamuchomas extenso. En
el Anexo Il A se presentaun esbozo de basede entendimientopara un
acuedo.

La distincién entre las fases de discusipnppuestay negociacion esgeneralmente
obvia, aunquepuede ocurrir que las partes actlen w@mapidez a través de esas fases
qgue la distincién pierda claridad. Aln ask importantetener conciencia, en todo
momentogde la fase en que se hallankegociacion.
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La fase dediscusion

Por lo general, en esta fase, el licencigmemocionaas ventajas pportunidadesgue
ofrece sutecnologia,y el potencial licenciatario examina ocumentaciony la
informacion con arreglo a un acuerdo denfidertialidad. Ademas, el licenciatario
puede manifestar su opinidon acedw valor que la licencia tiene para empresaasi
como los motivos qualepiertan su interés. Esta conversacion nsantieneen un
plano general.

Las fases de propuestanggociacion

Durante la fase en que ggesentala propuestalas partes analizan la posible
relacién y las principales condiciones comercialg®or qué deberiamogoncederle a
usted una licencia mundial exclusiva?" Eétse brinda la oportunidadde plantear
preguntaglave, verificapresuncionesgstablecer objetivosstratégico® identificar los
limites. En cambio, en la fase deregociacion,el planteamientopodria ser: "si le
concedemos asted una licencia mundial exclusivantoncestendra usted que
duplicar la sumapagaderaa la firma delacuerdo”,a lo que el licenciatarigpodria
responder’'si duplicamos el pago inicial, la mitad de esanausedeberaacreditar al
pago de las futuras regalias sobre nuestrasaseleprodudos bajo licencia". A partir
de esemomentoentran en juego ld$autasde oro de lanegociacion"y en este caso
la pauta es: "si.entonces..."conocida también como la pautanuncadar sin
recibir". El negociadorinexperto dara facilmente su acuerdo a um@puesta;a
continuaciénhard unapropuesta separadg,se sorprendera&uando se laechacen.
Todo negociadortiene la capacidad y laportunidadde examinar y relacionar las
cuestiones y, de ese modo, alcanzar un megsultado (al menos en estas
cuestiones). Otra pauta que desprendede esteintercambio concierne a las
oportunidadesqjue sepuedencrear mediantela generaciénde variantes, 0 sea la
creacion de diferentes opciones. Para resolmerpwoblema o llegar a un acuerdo
mutuamente aceptable pssible encontraruna amplia gama de diversas soluciones.
Las principales condiciones de un acuerdo, qulkejan, por ejemplo, exclusividadk la
licencia, territorios geograficos, alcance ldelicencia, suma de los pagos, plazos y
regalias, sonelementosvariables; con un poco de imaginacion peeden crear
variantes adicionales quemanejadason ceatvidad, conduzcan a un resultado que
las partes puedanconsiderar como un acuerdo satisfactorio para sus respectivos
objetivos comerciales, seaun acuerdo"mutuamente beneficioso".
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PAUTAS DE ORO DE LA NEGOCIACION

Estas pautas son principiafestinadosa proporcionaral negociador unmarco
practico para abordar una@egociacion.No son reglas cuyarangresion supongael
final de lanegociacionAntes bien, la nambservancia aplicacion de una pauta servira
para alertar ahegociadorcerca de la necesidad éatendetta situacion que se plantea
y, tal vez, deadoptamedidas adicionales diferentes.

Ya se hamencionadda pauta degeneraciorde variantesy la pauta'si... entonces...".
A continuacion se describen otras pautas ae:

Proponerse alcanzar un resultado"mutuamente  beneficioso"Esto es
absolutamente fundamentdlos acuerdos de licencia implicaiempe relaciones
técnicas, comerciales y personales a largo plazocowsiguietemente,para que el
arreglo sea fructifero, todas las partes debstarsatisfechas con el acuerdo alcanzado.
Una parte insatisfecha podra llegar a situacioeetsemas para modificar lo que percibe
como una injusticia, y cuando esto ocurre, lasupas para una o ambas partes muy
probablemente superar&on creces todos los beneficios anterioPgspuésie todo,
ningin acuerdo es imprescindible y, en ciertososa el esultalo "mutuamente
beneficiosopara las partes podria consistir rem llegar a unacuedo.

Establecer el objetivo maximo (o el mejor) y eletibp minimo (o gbeor) con respecto a
cada una de lasuestionesEsto forma parte de lrepaacion para la negociacion v,
en ese contexto, se deben identificar lastiomes principales, establecer sus
prioridades, y prever lasuestionegjue probablementeeranimportantespara la otra
parte. Esto no significa que si en la negociagidonse alcanza alguno de los objetivos
minimos elnegociadoieba interrumpirautomaticamentéas negociaciones. Masien,

la observancia de una pauta, no una regla, exigeetinegociadoreconozca cuando
existen buenas razones para acordar un objatiesior al minimo fijado. Podria
ocurrir que cierta informacion reciente  obligaea cambiar el objetivo minimo
establecido antes de la reunién. qQe en la negociacion de otra cuestion el
negociadorhubiera obtenido unresultado mejor que el maximo previsto, y que el
balance generapermtiera aceptar para esta cuestion un resultaderian al minimo.

O bien, esta cuestion no es tamportantepara elnegociadoly/o se puedeacepar un
resultado bajo porque es la Ultima cuestion etudion y suacepacion permitira
concertar el acuerdglobal.

Establecer objetivos ambiciosos pero proteger ledisilidad. Esto se relaciona con la
pauta anterior vy refleja que es posible aceptisr objetivo mas bajo, pero que lo
contrario (elevar el objetivo) egeneralmente imgible. Por ejemplo, si el precio
oficial de un Mercedes Benz nuevo ée US$ 50.000,y un cliente ofrece
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US$35.000,apenas pasard unomen-to para que el vendedor comiencatender
al préximo cliente. Esténuy bien fijar objetivos ambiciosos, pero sin de@l extremo
de que laoferta no sea realista y, de hecho, perjudique e socldestruya la
credibilidad del cliente. Antes bien, el clienpodria aceptar pagar U2%.000,y
luego negociar el primer afio de servicios gratisedtension de lgarania en un afio,
un mejor equipo de radio/CD, la instalacion de barrade remolque, etc. En otras
palabras, generar variantes pafatener unanejor transaccion.

Variantes comerciales econémicas para usted peatiosas para laotra parte. Este
es el mejor resultadoEl informe del técnicoindependientesobre el Mercedes de
segundamano que se desea adquirir revela tplevez sean necesariasparaciones
por valor de hasta USH).000.El cliente podria supeditar la compra a la realizacié
las reparacionesy por su parte el taller podria convenir en hacerlas porgses
mecanicostuvieranpoco trabajo en esmomentoy los pocos recambios necesarios
se corseguirian a precios mayoristas. Esta es la mejdodies las varianteqporque es
valiosa para una parte y econOmica paratia.

Por dltimo, nada es inamovibl&do esnegociable.

A fin de ilustrar mas en detalle los principiosm@ncionadosen el Anexdll se incluye
un cuestionario relativo a algunos principios regociacionque todos aplicamos
frecuentementeya sea con colegas, familiarescomercianteslocales. Muchas
personas puedenser habilesnegociadags intuitivos con afios de experiencia en
situaciones cotidianas. En el AneRkb6 se proporcionanconsejos practicos de
negociaciéon que facilitardn la utilizaciéon deagaptitudesen una situacion real de
negociacion de licencia. Esos consejos son breves, explicitosgpadi de estudio, y
ayudaran a las partes que negocian un acueréo licencia acomprenderla
importancia y la fuerza de la negociacion y aemalizar latransacciérque merecen.
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6. CONTRATOS DE LICENCIA EN DISTINTAS LEGISLACIONES

6.1 El contrato de licencia en ltalia

Legalmente con la palabra licensing, en italiameriza, se entiende comidnmente la
cesion de parte del autor o del poseedor de urchiera otro sujeto para que pueda
utilizarla obteniendo de ello beneficios econdmic& licenciante, o bien el que cede
la licencia y el licenciatario, el que administi licencia, acuerdan para que los
beneficios sean recompensados por un fee que mstde fijo o variable sobre las

ventas.

Con el término "licensing" se entiende la adquisicde tecnologias patentadas o no
patentadas, es decir del know-how, de parte deempaesa. En los modernos sistemas
industriales no es imaginable que una empresagaensna politica autarquica de
desarrollo tecnolédgico. Ciertamente, con la expergécontinua en el tiempo y con los
laboratorios de investigacion, las empresas madw@mocimientos técnicos que
constituyen un know-how o, por la parte que esrpatia, un patrimonio de patentes de
primaria importancia, pero no se puede sostenemgaeempresa pueda adquirir en el
propio interior todos los conocimientos tecnologic@cesarios por la misma actividad
productiva. Por consiguiente, en el caso en gténgwesentes en el mercado nuevas
tecnologias, la empresa tiene la necesidad de ratlyypara integrar los mismos
conocimientos y alcanzar altos niveles de comptét. Esta es la razén por la que se
opta por el "licensing in", es decir por la adaeish de tecnologia desde el exterior. El
"licensing en salida", vale a decir el “licensingt’® consiste en la concesién de
licencias de patente y/o de Know-how con el obgetie procurar a la empresa una
renta adicional, que integra la renta consiguieletéa fabricacion y de la venta de los
productos.

Los motivos por los que son concedidas las licendecnolégicas, pueden ser
multiples: la tecnologia es relativa a un secterdude las posibilidades productivas y
comerciales de la empresa, o la tecnologia tandséplicable en otros sectores, (field
of applications), en los que la empresa esta pteserbien la empresa no es capaz de
sustentar las inversiones necesarias para desamativel internacional una politica de
patentes y defensa legal de las propias pateritgtera. Las estrategias de licensing-
out son diferentes y varian de empresa a empriesa.ejemplo, la licencia puede ser
concedida por una patente y el relativo know-howiem por una familia de patentes, o
bien por una aplicacion especifica, o bien a umagra empresa para cierta aplicacion
y a una segunda empresa para otra aplicacion. idftos casos, fraccionando el
derecho a la patente entre una pluralidad de sugstplotadores pagadores, la empresa
optimiza la explotacién de la patente, en otro®ggmiede ser en cambio oportuno no
fraccionar la patente, valiéndose de un Unico Gizgario para diversas aplicaciones
industriales. Todos los derechos individuales denapolio ademas de los secretos
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industriales, haciendo lider a la empresa puedendioobjeto de transferimento, sea a
titulo de licencia como a titulo de cesion. Inclusm previendo la ley una forma
particular para la validez del contrato de licen@parece sin embargo necesario
adoptar una forma escrita en consideracién de Uo%rosos casos a regular y de la
eventual transcripcion del contrato, ademas dedateal funciéon probatoria. Situacién
diferente para la marca, por el que existe el etmtde merchandising, con el que el
titular concede el derecho de uso de la propia anarnen tercero solo para productos o
servicios diferentes de aquellos por los cualesndeca viene utilizada en el mercado.
Si la concesion de una licencia de marca no praseahtractualmente una gran
complejidad, la reglamentacion contractual de lesntias en el campo de las
tecnologias tiene que ser, en cambio, efectuadanayor puntualidad, especialmente
cuando el objeto de la licencia es el know-howb&sna norma cuidar con particular
atencién la c.d. clausula de concesion de la lieendentificando precisamente las
tecnologias objeto de la licencia, los productosriciados y el territorio contractual,
definiendo la posibilidad o no de sub-licencia.aEsnsejable, ademas, concordar sobre
la comunicacién de las mejorias relativas a ladiegia transferida, sobre la asistencia
técnica ademas de los sistemas de resoluciors @wdmtuales controversias.

Afines a las licencias de patente son, los corgrdéoensefanza, a través de los que el
licenciante le ensefia al licenciatario como coirstin producto o como aplicar un
procedimiento productivo.

Segun el art. 70 del Decreto Legislativo n. 30 2@05 (Codigo de la Propiedad
Industrial), la licencia de patente tiene que sercedida obligatoriamente para el uso
no exclusivo de la invencion misma, a favor de catieresado que lo solicite en la
siguientes dos hipétesis:

« Pasados tres afios de la fecha de concesionpdgeliate o cuatro afios de la fecha de
deposito de la solicitud, si este término venceesivamente al precedente, en caso de
que el titular de la patente o su causa habierectdmente o por medio de uno o mas
licenciatarios, no hayan realizado la invenciorepttda, produciendo en el territorio
del Estado o importando objetos producidos en umadgs miembro de la Union
Europea o el Espacio economico europeo o0 bien erEstado miembro de la
organizacién mundial del comercio, o bien la hagaizado en medida tal de resultar
en grave desproporcion con las necesidades del Pais

e En caso de que la realizacion de la invenciénahsigo, por mas de tres afios,
suspendida o reducida en medida tal de resultagrame desproporcion con las
necesidades del Pais.

Hace falta notar como, a causa del contrato, din@eciante y licenciatario de derechos
de monopolio se crea una situacién de potencialpetencia que puede revelarse
nociva por ambos. Un vdlido instrumento de prev@anciesta representado,
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compatiblemente con las disposiciones antitrustasleestricciones territoriales a cargo
del licenciatario.

Antes de concluir cualquier contrato de liceneanblégico es oportuno efectuar un
esmerado examen sobre la tecnologia en cuestion:

« Verificar que la tecnologia esta cubierta por amaas patentes del mismo otorgante,
y cerciorarse que el contrato tenga por objetooajunto de todas esas patentes y no
s6lo una parte de ellas. Este control puede setusfdo a través de una busqueda por
titular en un banco de datos de patentes.

« Verificar que el otorgante sea titular de pater@e cada uno de los Paises de interés
en el caso de contratos que tengan por referendertitorio no limitado a nuestro Pais.
Efectuar una busqueda, siempre en un banco de datpatentes, para cerciorarse, en
los limites de lo posible, que no existan patedeegerceros, los que podrian impedir o
limitar la explotacion de la tecnologia que se guequirir.

« Examinar la validez de la patente bajo el peldilla subsistencia de los requisitos de
la novedad y la actividad inventiva, y en particwarificar que la solucién técnica
objeto de la patente no sea deducible del estadta décnica, la cual resulta de
eventuales publicaciones, de las tecnologias adidiz en el mercado, de patentes
anteriores vélidas o caducadas, etcétera.

» Preguntarse cuales soluciones técnicas son \&fg@inte protegidas por la patente,
verificando la efectiva extension de las reivindioaes contenidas en el documento de
patente.

Una vez concluidas susodichas verificaciones s@euyeoceder con la escritura del
contrato.

Las condiciones del contrato de licencia vienemegamente, impuestas por el
licenciante, (que, sobre todo en presencia de legias de relieve, goza de una
posicién de negociar en ventaja), el que cuentatextos estandar, (c.d. condiciones
generales), cuya modificacion no es admitida gémerte, y de condiciones
particulares que reglamentan el hecho objeto detaim mismo.

Las partes pueden prever numerosos pactos denta dentrato de licencia. Muchas

de ellas son clausulas c.d. de estilo o en todo passentes en todos los hechos
contractuales, (ej.: el derecho a uno o ambasdeasgde desistir de la relacion antes
del plazo del contrato; la posibilidad de cedecagitrato o las obligaciones nacientes;
la clausula resolutiva expresa que atribuye a urea ambas partes la facultad de
solucionar el contrato en presencia de determinamimsmplimientos de la otra; la

determinacion de eventuales clausulas penalestelasion de especificas obligaciones
de discrecién a cargo de uno o de ambas partgmediésposicion de una disciplina por
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las comunicaciones en constancia de relacién; venteal individuacion de un
representante operativo; la reglamentacion dejemaquia entre las lenguas en que
puede ser redactado el contrato; la eleccion tkylaplicable y del foro competente o
bien de un arbitro; la eventual indicacién del Béonde copias a suscribir, etc..

Es interesante, en cambio, detenerse sobre aqu#lasulas del contrato de licencia
que, por su particularidad, revisten un caracteddumental dentro del mismo y con
respecto a las que las partes tienen que hacer Tas@.

Preliminarmente, hace falta identificar esmeraddenehobjeto del contrato, indicando
el tipo de licencia que es concedida. En tal sengd efecto, es fundamental localizar
el ambito de la misma, bajo los perfiles territtasa temporales, ademas de la eventual
relacién exclusiva, a los canales distributiv@slygs sectores mercadotécnicos.

Igualmente importante es la clausula relativa iadasiduacion de la Property, también
por el recurso de alegatos o la referencia a latragion de patentes.

Fundamental es, luego, la definicion en términascigsps del correspectivo, de sus
modalidades de determinacion, de las modalidad#ss lps términos para el pago. La
remuneracion, en linea general, puede ocurrir coa suma fija, lump sum,
eventualmente en partes o bien con un pago dehderdmyalties) unidos al nivel de
explotacion de la invencion (produccion). No esdofiente encontrar, ademas, la
prevision de formas de arbitraje para determinasuana debida en presencia de
contestaciones entre las partes. Por fin, el canpiaede prever numerosas obligaciones
adicionales a cargo del licenciante o del licemciat En referencia al primero, a titulo
ejemplificativo, se pueden indicar: la disposicidel material necesario para la
explotacion de la licencia, el respeto del tiempavisto para la aprobacion de extractos
de cuenta, las obligaciones de publicidad instito&l y de posicionamiento o hien el
correcto cumplimiento del procedimiento de apraofadie la conformidad del producto.
Por cuénto atafie en cambio al licenciatario, puesen citadas las siguientes
obligaciones: iniciar la produccion dentro de un&cha cierta, atenerse a las
indicaciones del licenciante en relacién a la Prypg a su empleo, predisponer y
comunicar al licenciante un adecuado reporte paraldfinicion de los royalties,
adopcion de determinadas caracteristicas del progugackaging, limites a la facultad
de conceder descuentos, muestras, etc., partieipaerias de sector, proveer a la
estipulacién de coberturas asegurativas idoneas lpaesponsabilidad del producto,
publicitar el producto.

Por dltimo, los contratos de licencia contienen articulada disciplina relativa a los
derechos subyacentes de propiedad intelectuahglgsirial. En particular, se trata de
declaraciones concedidas por el licenciante encigelaa la titularidad y a la

disponibilidad del derecho licenciado, (con las sigmientes obligaciones de
indemnizacion, de defensa y, donde es posible,udstigion) ademas de empefios
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asumidos por el licenciatario en relacion a ladadion a terceros de la titularidad del
derecho, a la colaboracion en la defensa (sopodemdental) etc., a la sefializacién de
eventuales violaciones de las que se tenga cormmionio la abstencion de la
registracion de derechos concurrentes.

Una vez concluida la transferencia, es gravamelasipartes efectuar la transcripcion
de los relativos contratos en del Despacho ltali@abtentes y Marcas, donde la
transferencia se vuelve oponible a los tercerok.tréascripcion no es condicion de
validez del negocio traslativo.

La disciplina actual: Reglamento (CE) n. 772/2004alla Comisién, del 27 de abril
de 2004, relativo a la aplicacion del articulo 81lparrafo 3, del tratado CE a
categorias de acuerdos de transferimiento de tecmgia. Boletin oficial n. L 123 del
27/04/2004 P&g. 0011 - 0017.

La adopcién de estas normas comporta mayor segujudidica y menor burocracia
por las empresas, puesto que un mayor nimero @edasude licencia disfrutaran de
una "zona de seguridad" normativa, gracias a quehasuacuerdos estaran exentos del
escrutinio individual. Tales normas permiten la ats difusién de tecnologia y know-
how en la Unién, en el respeto de los objetiveadfis en el Consejo de Lisboa en el
2001 y de los criterios de la reforma fundamenéalas disposiciones de aplicacion de
las normas antitrust. Las normas consisten en glamento de exencion por categoria
y en lineas directrices: el reglamento de exenp@mcategoria instituye una "zona de
seguridad" para la mayoria de los acuerdos dedii@enlas lineas directrices aclaran
mejor la aplicacion del articulo 81 a los acuerglos no entran en la asi llamada "zona
de seguridad." ElI Reglamento 772/2004 reemplazeeglhmento de exencién por
categoria del 1991, que tuvo un ambito de aplicacnéds estrecho y que ha creado
demasiados obstaculos a causa de su enfoque fsticmliPor un lado, permiten a las
empresas programar con mayor libertad los mismasrdos de licencia, seguin sus
exigencias comerciales. Por otro lado, sin embargmtemplan solamente la asi
llamada "zona de seguridad" debajo de determinanhsales en términos de cuotas de
mercado: 20% para los acuerdos de licencia entreucentes y 30% para los acuerdos
entre no concurrentes. El nuevo reglamento de é@xemmor categoria contiene una
"lista negra" de las graves violaciones antitrisstque significa que lo que no esta
excluido expresamente por la exencidn por categarieonsidera exento. Tal enfoque
contrasta y elimina los obstaculos determinados lasrlistas blancas y grises del
susodicho reglamento del 1996. Si no superanrdwrales establecidos por las cuotas
de mercado, las empresas no tienen nada que temengnto atafie a la compatibilidad
de sus acuerdos con las normas comunitarias erriande competencia. Al mismo
tiempo, estan prohibidas las "restricciones funddates"”, inequivocamente definidas,
habientes de una incidencia negativa sobre el mierdan ausencia de restricciones
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fundamentales no se supone que los acuerdos, si@meis 0 de nueva constitucion y
no entrantes en la asi llamada "zona de seguridadh prohibidos. Sera necesaria una
valoracion individual de los probables efectosatrlerdo. Eso se distingue claramente
del viejo enfoque, en base a que las clausulasictests a menudo vinieron
consideradas ilegitimas si no incluian el ambitdadexencién por categoria. Las lineas
directrices definen los principios segun el vatatividual de los casos no entrantes en
la asi llamada "zona de seguridad." El Reglamemémnas extiende el propio ambito de
aplicacion en cuanto incluira, ademas de los aosede licencia de patentes y know-
how, también aquellos relativos al derecho sobréitmlijo y a los derechos de autor
sobre el software. Donde la Comision no tengadalfad de adoptar un reglamento de
exencion por categoria, como en el caso del poglatientes y acuerdos de licencia de
derechos de autor en general, las lineas direstpicveen claras indicaciones sobre la
futura politica de aplicacion. También el alcaneela nueva normativa se extiende
gracias a una politica mas indulgente respectar@msas restricciones importantes, en
particular las restricciones relativas a la protutca la clientela y al ambito de empleo.
Este y otros cambios permiten al nuevo reglameifindir en medida eficaz las
innovaciones, y de otorgar a las empresas un mpBoaédmbito de accion ademas de
una mayor libertad de planeamiento. Las normas estaformes a la nueva generacion
de reglamentos de exencion por categoria y araadidirectrices por los acuerdos de
distribucion y los acuerdos de cooperacién horalode la Comision, pero tienen en
cuenta al mismo tiempo las diferencias obviamexitgantes entre acuerdos de licencia
y distribucion y entre acuerdos de licencia y adosren materia de busqueda vy
desarrollo.
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6.2 Contratos de Transferencia de Tecnologia en Aegtina

La transferencia de Tecnologia es la transferateiconocimientos sistematicos para la
fabricacion de un producto, para la aplicaciéon dgrocedimiento o para la prestacion
de servicios.

La Transferencia de Tecnologia tiene lugar cuamdoanganizacion pone a disposicion
de otra una Tecnologia innovadora, ya sea a trdeésn contrato de licencia, la
creacion de una empresa conjunta, un acuerdo d&daidn y/o un acuerdo de
comercializacion con asistencia técnica. O biemndo un profesional exporta sus
conocimientos hacia otro establecimiento y/o pafgfn, etc.

Pueden distinguirse diversos tipos de transferadeiiecnologia:

1- Un solo proveedor de la Tecnologia (por ejemplogleraso de una inversion
directa extranjera en una empresa subsidiariaet@iropiedad).

2- Solamente el usuario de la Tecnologia en el pditsian; o

3- Tanto el proveedor como el usuario de la Tecnoldggée caso puede a su vez
distinguirse en:

A- Transferencias con condiciones comerciales estipslaespecto al
uso de la Tecnologia (por ejemplo, otorgamientolidencias de
Tecnologia a empresas comunes).

B- Transferencias sin tales condiciones (compra denuaguina en el
mercado internacional).

El proceso de transferir una tecnologia puede iddéacen varias fases, dependiendo de
los interlocutores implicados, asi como de la sitwa de las tecnologias respecto a
propiedad y copias, algunas de las fases pueden&eimmportantes que otras, para las
subsiguientes intervenciones de politica:

A: Como condicién previa para cualquier transfei@nes necesario que se desarrolle la
tecnologia. Sin embargo, se formulan los incentpars innovaciones y generacion de
tecnologia, entre otros elementos, mediante cawisi normativas que rigen la
transferencia real de tecnologia, en particuladiamte la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual. Por consiguiente, es impbetancluir esta fase incluso cuando
no forma parte de la transferencia real;

B: La identificacion de las necesidades y oportadés de transferencia se sittan al
principio de cualquier transferencia de tecnologi@.transferencia e intercambio de

informacion al nivel adecuado son fundamentalessta etapa. Para la transferencia de
tecnologia internacional, tal intercambio de infaodn tendria lugar entre empresas,
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individuos, autoridades nacionales y/o instituc®rde investigacion de los paises
proveedor y usuario.

C: Se adoptan para la siguiente fase arreglos grapender la transferencia real. En
cuanto a la tecnologia sujeta a derechos de patdatasistencia de un entorno juridico
favorable es una cuestion importante durante éspae

D: La adaptacién de la tecnologia transferida aclasdiciones socioecondémicas y

culturales locales se sitta al final del procedioe Debe sefialarse que el

reconocimiento de las necesidades de adaptaciarvialbiilidad de adaptacion forman

parte de la identificacion de oportunidades desfiexencia y, por consiguiente, se sitla
dentro de la primera fase.

No hay obligacién legal para registrar Transfer@mcile Tecnologia, pero existen
muchas ventajas registrando tales contratos, eoinpafiias locales y extranjeras.

El registro hace que, una copia del contrato y dmiacion relacionada se adjunten a
un archivo oficial y asi son reconocidos en unadeaerta.

De acuerdo a la Legislacion Argentina, dependiedelopropdsito del contrato, se
pueden obtener beneficios directos sobre el Impuekis Ganancias. Cabe agregar que
tales contratos estaran sujetos a los términes A¢uerdos Internacionales para
evitar la doble tributacién, la cual hsido suscrita conjuntamente con
Alemania, Australia, Canada, Brasil, Chile,n®narca, Espafia, Finlandia, Francia,
Italia, Bélgica y Suecia.

Es esencial si la empresa local va a dedosi montos pagados bajo el contrato
para el Impuesto a las Ganancias.

Contribuye a la creacion de un banco de datos ymoalel Gobierno y del publico en
general, determinando las condiciones de mercaatorpedios.

Tanto los datos especificos como las condiciondalds contratos estan protegidos por
la ley de confidencialidad.
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Registro de Contratos de Transferencia de TecrmkgiArgentina

1. En qué consiste
Qué documentacién se debe presentar. Requisitos
Cbmo se hace

Cuéanto cuesta

Cuéntas veces deberia asistir al organismo para rkzar el tramite.
De qué organismo depende

2

3

4

5. Quién puede/debe efectuarlo
6

7

8. Tiempo desde la solicitud hasta la entrega
9

Delegaciones en las cuales realizar el tramite

10. Vventajas de Registrar Transferencia de Tecnologia.

1. En qué consiste.

Consiste en inscribir actos juridicos onerosost(etos) donde se transfiera tecnologia
0 marcas a una empresa con domicilio en la Argemtor parte de otra domiciliada en
el exterior, con el objeto de obtener un benefitipositivo.

2. Qué documentacion se debe presentar. Requisitos.

Instrucciones para iniciar tramites de inscripgiG@mision de certificado:

- Nota de presentacion (puede no existir). Debalvarse las enmiendas Yy firmarse
en el casillero correspondiente, completar a mn&gel Formulario y aclarar la firma
del declarante.

- Formulario de solicitud que contenga la Declamclurada, completa y firmada en el
espacio respectivo e inicialada en todas sus fojéginal y copia).

- Tres copias simples del contrato en su idiomgimal y su traduccion por traductor
publico nacional matriculado, si esta en idiomaaajgero.

- Copia certificada del acta social o de estatutelgpoder del firmante del contrato por
la empresa local, para acreditar su personeriasuaraso copia simple del poder del
presentante y/o firmante de la Declaracion Jura@dyo que se haya registrado
anteriormente en el Registro de Poderes del listitdacional de la Propiedad
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Industrial (INPI), mencionando en tal caso, el ntongertinente.

- Presentar una NOTA (original y copia) dirigidaliagtituto Nacional de la Propiedad
Industrial, Direcciébn de Transferencia de Tecna@ogbolicitando la emisién del
certificado AFIP indicando si correspondiere quédédenologia no es obtenible en el
pais y las razones para su adquisiciéon en el geta(Art. 93 Inc. a) Ap. 1° de la Ley
23.760 modificatoria de la LIG).

Legislacion Aplicable: Ley 22.426 (B.O. 23/03/8Decreto 580/81 (B.O. 30/03/81);
Ley de Inversiones Extranjeras 21.382, modificanial@s Leyes 23.697 y 23.760; T.O.
segun Decreto 1853/93, en especial Art. 7 y 8. §634&481 y 24.572, T.O. Decreto
878/06, Ley 23.760, Art. 91, 92 y 93 (Inc. A) Deor@353/86, Art. 156, 157 y 158
Resoluciones INPI P-387/05 y 328/05.

Observaciones: las copias simples de los podetesdte ser firmadas por el apoderado
en cada una de sus fojas.

3. Como se hace.

1. Presentar la Declaracion Jurada e instrtonenontractual a registrar. La
presentacion y contestacion de vistas seizeean la Mesa de Entradas de Lunes a
Viernes de 9:00 a 12:45y de 13:30 a 15:30 hs.

2. Abonar los aranceles en la Tesoreria IN&lI, Planta Baja, de Lunes a Viernes
en el horario 9:15 a 13:00 y de 13:45 a 15:45.

3. El tramite de verificacion es realizado por larebcion de Transferencia de
Tecnologia, sita en el 4° Piso del edificio menaim

NOTA:

Ante la carencia, insuficiencia o discordancia ldeirgo de los requisitos formales o la
presencia de circunstancias que pudieren obsfaegiktro solicitado, la oficina corre
una vista al interesado, donde se expresan lagiobgs observadas o aclaraciones
requeridas, fijando el plazo para su contestacion.

La presentacion de los escritos para contestaaowmisdas se efectia en la Mesa de
Entradas del INPI, Planta Baja y abonan arancel.
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4. Cuanto cuesta.

Direccién de Tranferencia de Tecnologia

CODIGO ARANCELES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA IMPORTE
610000 SOLICITUD DE REGISTRO 2 por mil del monto
620000 EXTENSION CERTIFICADO $ 195
630000 PEDIDO DE INFORMES $40

Arancel por la registracion del contrato: DOS POR. M2,0/00) del monto total de la
prestacion tecnoldgica, incluyendo el Grossing ¢ie se abona al presentar el tramite
— CODIGO DE IMPUTACION 610.000.

Arancel por la emision del certificado LIG para WFIP — CODIGO DE
IMPUTACION 620.000: $ 195 y a partir del 01/07/208.240.

Demora del tramite en caso de no recibir observasiola ley establece un plazo de
registro de 90 dias corridos, no obstante la Diéecka fijado como estandar de calidad
de sus servicios un plazo de resolucion de trésmtebservaciones de 30 dias habiles.

El retiro de las certificaciones debera efectuatlgeticionario o su representante o
quien al efecto se designe previamente por ésfosmnando su nombre, domicilio y
namero de documento.

5. Quién puede/debe efectuarlo.
El titular o a través de un representante debidtaramreditado.
6. Cuantas veces deberia asistir al organismo parealizar el tramite.

Deberia asistir TRES veces:

1. Presentacion de la Solicitud de Registro.
2. Contestacion de vistas.

3. Retiro de Certificado.

7. De qué organismo depende.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI
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8. Tiempo desde la solicitud hasta la entrega.

Aproximadamente 2 meses.
La persona que lo retire debe ser apoderado orpegsea nota donde se lo autorice a
retirar el tramite, firmada por algln apoderaddgoian que acredite la personeria.

9. Delegaciones en las cuales realizar el tramite:

Datos Generales de la Delegacion

Delegacion: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Domicilio: Paseo Colon 717 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Horario de Atencion:
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 y de 13:30 a 11600

Cadigo Postal: C1063ACH

Teléfono: (0054) 0800-222-4674; (0054) 011-4344-4967/68
Fax: (0054) 011-4344-5286

E- mail: infotrantec@inpi.gov.ar

Datos de la Delegacion para este tramite

Denominacién del Tramite: Registro de Contratos de Transferencia de Tecrmlogi
Horario de Aceptacion: 9:00 a 12:45y 13:30 a 15:30 hs.

Horario de Entrega: 9:00 a 12:45y 13:30 a 15:30 hs.

Dias de Atencion: Lunes a Viernes

Observaciones: Se realiza en la Direccion de Modelos y Disefiosi$iriles, 4°

Piso, Oficina 420.

Teléfono: (011) 4344-4928/9

Para el acceso al Edificio sede del INPI en la Mies€ontrol de
Acceso se debe presentar el Documento Nacionalefeidiad
(DNI).
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10. Ventajas de Registrar Transferencia de Tecnolda.

No hay obligacidn legal para registrar traresfeias de tecnologia, pero hay muchas
ventajas registrando tales contratos ertoepafiias locales y extranjeras.

El registro provee garantia legal puesto que upéade un contrato y documentacion
relacionada se adjuntan a un archivo oficial ysasireconocidos en una fecha cierta.

De acuerdo a la legislacion Argentina y dependieteloobjeto contractual, se pueden
obtener beneficios directos en la aplicacion dgluesto a las Ganancias.

El registro permite deducir como gasto, las sunmmadas como contraprestacion de
la tecnologia que se adquiere.

Contribuye a la creacion de un banco de datos ymoalel Gobierno y del publico en
general.

Cabe agregar que tales contratos estardn sujetos &rminos de los convenios
internacionales celebrados por la Republica patarda doble tributacion impositiva.
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Preguntas Frecuentes

¢,Cudl es el marco normativo que rige en materia deansferencia de tecnologia?
Ley 22.426;

Decreto 580/81;

Decreto Nac. 1.853/93;

Ley de Impuesto a las Ganancias;

Decreto Reglamentario 1.344/98 (art. 151).

¢Puede registrarse la adquisicion de equipos, matales, etc.?

No, so6lo se registran licencias (de marcasatentes, modelos vy disefios
industriales y know how) y conocimientoscnicos ( asistencia técnica,
ingenieria, consultoria, servicios de informacitm)e

¢, Puede registrarse una licencia de software?

No, dicho registro corresponde efectuarlo en leegiidn Nacional de Derecho de
Autor.

¢ Es registrable el desarrollo de un software?

No, por las mismas razones expuestaslaemespuesta anterior. Sélo puede
registrarse servicios (implementacién, asistetéxinica, capacitacion etc.) referidos
al software.

¢,Los contratos gratuitos son registrables?
No, sélo los actos a titulo oneroso.

¢, Quiénes deben ser las partes contratantes?

Debe tratarse de un contrato celebrado entre usamefisica o juridica domiciliada en
el extranjero y una persona fisica o juridica ddradta en el pais.

¢,Cuales son los actos juridicos que pueden registsa?

Los actos juridicos a titulo oneroso que tengan gimeto principal o accesorio la
transferencia, cesion o licencia de tecnologia wasa
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¢, Qué se entiende por tecnologia a los fines del istgp?

Las patentes, los modelos y los disefios indusirigdsi como todo conocimiento
técnico para la fabricacion de un producto o Iata@on de un servicio.

¢ Cémo debe ser la descripcion de la tecnologia gse adquiere?

La descripcién de la tecnologia que se adquieree dddéra concreta y suficiente,
debiendo guardar fiel correspondencia con las gi@wes contractuales. En los casos de
licencia de marcas, patentes, modelos y/o disefidssiriales, se debera ademas,
identificar cada una de las comprendidas en etols@ntractual.

¢En qué momento debe solicitarse el registro delstrumento?

Debe solicitarse su registro antes de efectuasspdgos a la empresa domiciliada en el
extranjero (Art. 93 inc. “a” de la Ley de Impuestolas Ganancias t.0. 1997)

¢Ante quién deben realizarse los tramites de regrst?

Los tramites se realizaran ante la Direccion deSfeaencia de Tecnologia.

¢, Cual es el monto que debe abonarse en conceptcadancel?

Debe abonarse el 2 POR MIL (2,0/00) sobre el mdattas prestaciones tecnoldgicas..
¢En qué momento deben pagarse los aranceles corresfientes?

Deben pagarse al momento de iniciarse el tramite.

¢, Qué documentacion debe presentarse?

Declaracion jurada (formulario obrante en pagina)Ve

Fotocopia del instrumento presentado para registrartres ejemplares, con la
traduccion pertinente efectuada por traductor palfiacional en el caso de tratarse de
un instrumento redactado en idioma extranjero;

Debe acreditarse la personeria de quien presedtelanentacion para su registro.

¢, Qué beneficio se obtiene con el registro?

La persona fisica o juridica con domicilio en elsppodra deducir como gastos lo
pagado;
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La persona fisica o juridica con domicilio en dranjero, se beneficia con la reduccion
de la alicuota gravable sobre la que debe pag@apekesto a las ganancias.

¢, Cuanto dura el tramite de registro?

La ley establece que, en tanto no haya quaér pelaraciones en orden a la
documentacion presentada y su contenido, el pleoregistro es de 90 dias corridos
aproximadamente. No obstante, la Direccién haddij@aomo estandar de calidad de
sus servicios un plazo de resolucion ti&mite sin observaciones de 30 dias
hébiles.

¢ Es obligatorio el registro?

No, so6lo produce efectos a los fines de obtenebdwoeficios impositivos previstos en
el Art. 93 inc. a) de la Ley de Impuesto a las Gaies (t.0. 1997).

¢Un mismo instrumento puede contener prestacione®dlistinta naturaleza?

Si, pero solo se registraran las prestacionemli@gicas comprendidas en los arts. 1°
de la Ley 22.426 y 1° del dec. 580/81.

¢, Qué es efrossing up

El grossing upsignifica que la persona fisica o jurididamiciliada en el pais

se hara cargo — sin deducirlo de los morabsnados — del pago del impuesto a
las ganancias que debia pagar la empresalamitilio en el extranjero. De este
modo habrda que calcular también esta afifda al momento de abonar el
arancel (dos por mil) correspondiente.

¢Debe requerirse un certificado para su presentaaid ante la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP)?

Si, para su obtencidn deberd abonarse ehcelraprevisto para emisidon de
certificado CODIGO 620.000 que es de $ 1%bpartir del 01/07/2011 de $ 240
En el mismo se hara constar: a) nombre dpdees; b) vigencia del contrato y; c)
monto de las prestaciones tecnoldgicas.

¢, Qué valor tienen las manifestaciones efectuadasaydocumentacién presentada?

Tiene valor de declaracion jurada y su fidse conlleva las sanciones previstas
enlalLey 11.683.
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¢, Quién controla y verifica el cumplimiento de las gestaciones tecnoldgicas
denunciadas y registradas?

El control y cumplimiento de las prestaciones té@micas denunciadas y registradas lo
realiza la Administracion Federal de Ingresos RaBIi(AFIP).

96



ANEXOS

I DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL *

La propiedadintelectual se refiere a las creaciones de latenemvenciones, obras
literarias y artisticas, asi como simbolos, nombedmageneaitilizadas en el comercio.
La propiedadintelectual se divide en dosateyorias: lapropiedadindustrial, que
incluye las patentesde invenciones,las marcas, los disefios industriales vy las
indicaciones geograficas, y el derecho de autpre incluye obras literarias, tales
como novelaspoanas y obras de teatro, peliculas, obras nlaesicabras artisticas,
talescomo dibujos, pinturas, fotografias y escukury disefiosamquitectoncos. Los
derechos conexos al derecho de autor incluyerdérechosde los artistasintérpretes
0 ejecutantessobre susinterpretacioneso ejecwiones, los de logproductoresde
fonogramasy los de los organismoge radiodifusion respecto de spsogramasie
radio y television.

Sibien las leyes deropiedadintelectual de la mayoria de los paisesrzan hacia una
mayor armonizacion, el caracter de esas leyes signdonacional o regional (cuando
un grupo de paisescuerdaruna ley egional depropiedadintelectual), y su vigencia
se limita al territorio del pai® la region, segin sea el caso. Ronsiguiente,un
derecho depropiedadintelectual obtenidoen una jurisdiccion sélo es valido en esa
jurisdiccion.

Patentes

Una patentees un derecho exclusivo concedido a una invengi@rseaun productoo

un procedimientogue debe ser susceptible de aplicaamudrial (Util), nueva (original)

e implicar una "actividad inventiva" (no sae caracter obvio). Unpatente proporciona
al titular de lapatenteprotecciénpara su invencion. La proteccion se concede por u
periodo limitadoque suele ser de 20 afios a partir de la fechgpmsentaciorde la
solicitud.

32. Tomadode"Qué esla Propiedad Intelectual?" Publicacidiela OMPI N° 450 (S) ISBN 92-805-1157-0, excefto la seccion sobre
Secretos Comerciales, ghasido extraidale "Secrets of Intellectual Property, A Guide for Sheahd Medium-Sized Exporters" publicada por
el Centro de Comercio Internacional y la Organizacion Mundide la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2004. Remitase tambi&n
www.wipo.int/smey, en particular,a las publicaciones "Makingx Mark: An Introduction to Trademarksfor Small and Medium-sized
Enterprises”, Publicaciérde la OMPI N° 900; "Looking Good: An Introductionto Industrial Designs for Smaland Medium-sized
Enterprises”, Publicaciodela OMPI N°.498; "Creative Expression: An Introductioto Copyrightfor SmallandMedium- sized Enterprises",
Publicaciénde laOMPIN°. 918; "Inventingthe Future: An Introductionto Patents for SmakndMedium-sized Enterprises”, Publicacidie
la OMPIN°®.917.
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La proteccion de unpatentesignifica que el titular de unpatente tienesl derecho
exclusivo de impedir a otros la produccion, udition, ofrecimiento en venta, venta o
importacion de su invencion. Por lo general, Baesvancia de los derechos pletente

se hace respetar en lasbunalesque, en la mayoria de los sistemas, tienen
atribuciones para impedir las infracciones ap&tente.Por otra parte, un tribunal
puede declaranulauna patentesi un tercero consigue ponerla entedicho.

El titular de unapatentetiene el derecho de decidir quién puedenoguede, utilizar
la invencion patentada durantel periodo en el que Ila misma egpdiotegida.El
titular de lapatentepuede dar su permisa licencia, a terceros para que utilicen la
invencién deconformidadcon téminos establecidos de comuin acuerdtitular puede
asimismo vender el derecho de explotar la inven@obun tercero, que se convertira
entoncesn el nuevo titular de lpatente Cuando Igpatenteexpire, expirardambién la
proteccién y la invencion pasard a ser de dompiblico; esdecir el titular deja de
detentarderechos exclusivos sobre la invencion, quesaa estar disponible para su
explotacién comercial por parte tlerceros.

Todos los titulares depatentesestan obligados, a cambio deppeoteccionmediante
patente,a divulgarpublicamentanformacion sobre su invencion, a fin de enrcgue

el aservo total de conocimientos técnicdel mundo.Este volumen creciente de
conocimientopUblico promueveunamayor creatividad e innovacion en otras personas.
Asi pues, lagpatentesproporcionanno solo proteccion para el titular, sino también
informaciéne inspiracién valiosa para las futurgeneracionesle investigadorese
inventoes.

El primer paso par@mbteneruna patenteconsiste erpresentauuna solicitud dgpatente.
La solicitud depatentecontiene, por lo general, #tulo de la invencion, asi como una
indicacién sobre su &mbito técnicdebeincluir los antecedenteg una descripcion de
la invencion, en urlenguge claro y con los detalles suficientes para qua parsona
con unconaimiento medio del ambito en cuestiébn pueddizar o reproducir la
invencion. Estas descripciones sueleadomparniadapor material grafico, por ejemplo,
dibujos, planos aiagramasgue permiten describinasadecuadamenti& invencion.
La solicitud contiene asimismo varidseivindicaciones”, es decir, informaciéon que
determineel alcance de lproteccion que concede fatente.
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Marcas

Una marca es un signo distintivo que indica quetasebienes o servicios han sido
producidos oproporcionadospor una persona 0 empresdeteminada. El sistema
ayuda a los consumidores a identificar y compuar productoo servicio que, por su
caracter y calidad, indicados por sarcaunica, satisface susecesidades.

Una marca ofrece proteccion al titular de niarca, garantizandoleel derecho
exclusivo de utilizarla para identificar bienes servicios, ode autorizar a un tercero
para que la utilice a cambio de un pagBl pericdo de proteccion varia, pero una
marca puede renovarsedefinidamete, mas alla del plazo limitepedianteel pago
de las tasaxorrespomlientes. Generalmentela proteccién de las marcas incumbe a
los tribunales, que en la mayoria de los sistemas tieneibueibnes para impedir las
infracciones demarcas.

Las marcaspuedenconsistir en una palabra, una letra o un nimem,en una
combinacion de palabras, letras y nimer@ambiénpuedenincluir dibujos, simbolos,
atributos tridimensionales, por ejemplo, la farny el embalaje de Igsroductos,o
bien sefiales audibles como la musica o los sonidoales, y las fragancias y colores
utilizados comocaracteristicasglistintivas. Ademas de las marcas que identifical
origen comercialde bienes y servicios, existen algunas otras ca@gode marcas. Las
marcascolectivas sorpropiedadde una asociacion cuyos miembros las utilizaa pa
identificarse con un nivel de calidad y otros uisijos establecidopor la asociacion.
A modo de ejemplo spuedenmencionar lagsoci@iones de contables, ingenieros o
arquitectos.Las marcas de certificacion smncedena un producto que satisface
determinadasormas, perao exclusivamente a los miembros de ninguna organizac
Sepueden coceder a cualquiera que pueda certificar queptoductosen cuestion
satisfacen  ciertas normas establecidas.El sistema de normas dealidad
internacionalmente aceptadtsO 9000" es un ejemplo de certificaci@mpliamente
reconocida.

Dibujos y modelosndustriales

Los dibujos y modelos industrialeepresentarel aspecto ornamental cestético de
un articulo. Pueden incluir caracteristicasidimensionalescomo la forma o la
superficie de un articulo, o bidimensionales, cdo®disefios, las lineas o el color. Los
dibujos y modelos industriales s&plican a una amplia variedad dproductos
industriales yartesanalegue abacan desdeinstrumentogécnicos y médicos a relojes,
joyas y otrosarticdos de lujo; desde electrodomésticos/ aparatoseléctricos a
vehiculos yestructuras arquitecténicadesde estampadogextiles a bienes ecreati-
vos. Para estarprotegido por la mayoria de las legislacionescionalesun disefio
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industrial debe ser nuevo u original y no funclorizsto significa que el caracter de un
disefio industrial egsencialmentestético y la legislacion nprotegeninguno de los
rasgos técnicos del articulo enegion.

Cuando seprotegeun disefio industrial, el titular, es decir la p&@ o entidad que
ha registrado el disefio, goza del derecho exdusintra la copia nautorizadao la
imitacion del disefio industrial por parte taces.

Secretoscomerciales

En términos generales, toda informacion comerc@fidencial queotorgue a una
empresa una ventaja competitiva puede consi@eransseceto comercial.El mismo
puede estar relacionado con cuestioriésnicas,por ejemplo la composicion o el
disefio de urproducto,un método deabricacion, o los conocimientos especializados
necesarios para llevarcabo determinadaoperacion. Loslementos cominmente
protegidoscomo secretos comerciales incluyprocedimientosde fabricacion, resul-
tados de investigaciones deercadoperfiles deconsumidoreslistasde proveedoresy
clientes, listas de precios, informacion finarey planesempresariales,estrategias
comerciales estrategiapublicitarias, planesle comercializacion, planes métodosde
ventas, métodosde distribucion, disefios, dibujos, planagjuitectonicosplanes de
trabajo, mapasetc.

Si bien las condiciones varian de un pais a asasten algunasormasgenerales que
definen lo que puede seonsideradsecreto comercial. La informacidgeneralmente
conocida o facilmenteomprobableno puedeprotegersecomo un secreto comercial.
Incluso la informacién dificide obtenempuede perder su condicién de informacion
protegida si el titular no adopta las precauciones apropiadgsara mantenerla
confidencialidad el secreto. La informacién debe tener vatmmercial y por eso es
un secreto, y eposeedode la informacion debe habedoptado medidaszonables
para mantenerla confidencial o el secreto (p@jemplomedianteacuerdos de
confidencialidad o no divulgacién con todaquelque tenga acceso a la informacion
secreta.El mero hecho de llamar seerto comercial a una informaciéon no deorgara
esa condicion).

El titular de un secreto comercial puede ewpae otros loadquierandivulguen o
utilicen indebidamenteSin embargo Ja legislacionconceniente al secreto comercial
no da derecho a impedir que lpsrsonas adquieram utilicen la informacion
legitimamente,es decir, sin recurrim medios ilicitos ni violar acuerdos o leyes
nacionales.

33. Los conocimientos especializados pueden ser considgradno, unsecreto comercial. Generalmengdudena ungrupo mas
ampliodeconocimientos y aptitudeslela empresaguepasariara.serunsecreto comercial seunie- ran las condiciones pato.
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A diferencia de otras formas dwropiedadintelectual, entre ellas Igmtentes|as
marcas Yy los dibujos y modelos, mlantenimientode un secreto comercial es
basicamentaeina forma deautoprotecciénlLa proteccion del secreto comercial dura
mientras la informacion smantieneconfidencial. Una vez que la informacion se
hace publica, acaba faoteccion del secret@omecial.

Derecho de autor y derechasonexos

El derecho de autor abarca un conjunto de leyexcqueedera losautaes, artistas y
demas creadores la proteccion de sus creaciditerarias y artisticasgeneralmente
llamadas "obras". El ambito de derecho®strehamenterelacionado con el derecho
de autor es el de Idslerechos conexos'gque son similares o idénticos al derecho
de autor, aunque aveces mas limitados y de menor duracion. Los fimagos de
los dere-chos conexos son los artistastérpreteso ejecutantegpor ejemplo los
actores y los musicos) en lo que respecta airgespretacione® ejeciciones; los
productoresde grabacionesonoras (por ejemplo, dsasetey discos compactos) en
relacién con sugrabacionesy los organismos de radiodifusion respecto de sus
programasde radio y de televisién. Las obramparadagor el derecho de autor
incluyen, entre otraspovelas,poemas, obras de teatro, obras de referencia,dm®)
programasinformaticos, bases de datos, peliculas, comjpogis musicalesgoreo-
grafias, pinturas, dibujos, fotografias, esculturadbras amuitectonicas, anuncios
publicitarios, mapas Yy dibujagcnicos.

Los creadores de obrggrotegidaspor el derecho de autor vy sumeredeos y
derechohabientegor lo general denominados "titulares™) gozate ciertos derechos
bésicos en virtud del derecho de aut@etentanel derecho exclusivo de utilizar, o
autorizar a terceros a que utilicen, dara en condiciones convenidas de comun
acuerdo. El titular o los titularesde una obra pueden prohibir o autorizar: su
reproduccionbajo distintas formas, incluida la publicacién impresa y la grabac
sonora; sunterpretacion o ejecucion publica, asi como su comunicac&mublico; su
radiadifusion; su traduccién a otros idiomas; yadaptacioncomo en elcasode una
novela adaptadacomo guién cinematograficoEn virtud de los derechos conexos se
concedenderechos similares, entre otros, de fijacion (gcam) y de reproduccion.
Muchos tipos de obrasprotegidas pomderecho de autor y derechos conexos
requieren una gran distribucion, comunicacion ineersion financiera para ser
divulgadas con éxito (por ejemplo, las publioaes, laggrabacionesonoras vy las
peliculas);por consiguientejos creadores suelen ceder los derechos sameobrasa
empresas con mayor capacidad para desamsllayl comercializarlasa cambio de
una compensaciéren forma de pagos Yy/o regali@gsompersacion basada en un
porcentajede los ingresogieneradopor laobra).
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Los derechos patrimoniales del derecho de atitaren unaduracion,estipulada en
los tratados pertinentede la OMPI, que comienza con la creacion y fijadle la obra
y dura por lo menos 50 afios a contigsdela muerte del creador. Las distintas
legislaciones nacionalepuedenfijar plazos de proteccion mas largos. Esteqlae
proteccion permitequetanto los creadores como dwsrederos derechohabientese
beneficienecondmicamentée la obraduranteun periodo de tiempo razonable. Los
derechos conexos tienen un plazo de protecci@s eorto,normalmete 50 afios a
contar desde sinterpretaciéno ejecucion, grabacioro radiodifusion.

La proteccion mediantederecho de autor de lastérpreteso ejecutantegambién
incluye derechos morales, que equivalen al derede reivindicar la autoria de una
obra y deoponersea modificaciones de lanismaque puedan atentacontra la
reputaciondel ceador.

La proteccion del derecho de autor y los deech conexos seobtiene
automaticamentein necesidad de efectuar ningun registro rosottramites. No
obstantegn muchos paises existe un sistema nacionatéglstio y depdsito facultativo
de obras; estos sistemas facilitan, pgemplo,las aclaraciones de las controversias
relacionadas con la titularidad o la creacidess transaccioneginancieras, las ventas,
las cesiones yransfeencias de derechos. Numerosos autores vy artigt@rpreteso
ejecutates no tienen la capacidad ni los medios phexer respetar juridica y
administrativamenteel derecho de autor y los derechos conexespeialmente
teniendoen cuenta la utilizacion mundial cada vez mageros derechos literarios,
musicales y dénterpretaciono ejecucion. A raide ello, la creacion y dlortalecimiento

de organizaciones Utsociedades" dgestion colectiva se esta convirtiendo en una
tendencianecesaria ycadavez mayor en muchos paises. Estas sociedguiesden
proporcionara sus miembros los beneficios derivados de la experienciaficacia
administraiva y juridica de la organizacion, por ejemplecolectando, administrda y
desembolsanddas regaliasobtenidaspor la utilizacion, interpetacion o  ejecucion
nacional e internacional de las obras de miembos. Asimismo, ciertos derechos
de productoregsie grabacionesonoras Yorganismos de radiodifusion también se suelen
administrar colectivamente.
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A BASESDE ENTENDIMIENTO DE UN ACUERDO

Las"basesde entendimientade unacuerdo“(también llamadas "hojale condiciones"

0 "bases propuestgmra unacuerdo”)se consignan emnin documenten el que se
resefia la intencién de las partes con respectoasacdndiciones y/o las cuestiones
esenciales del acuerdpropuesto.Es conveniente que cada parte en la negociacion
prepare unas bases datendmiento de un acuerdo, que le servirAn para actars
respectivagposiciones, expectativasnecesidadef?or lo tanto, eseocumentcsera una
baseexcelente para laegociacionPodriaprepararsaina version para usotemo y una
para poner a disposicion de la oparte.

Si las partes no desean asumir un compromistligamente vinculant@ través de las
bases deentendimientode un acuerdo, esmportante que ello se manifieste
expresament@or escrito para evitar cualquienalentendidcen una fase ulterior. A fin
de evitar limitacionedurantela negociacion, esonvenienteoptar explicitamente por
un documentono vinculante. En el ejemplo que g®oporciona, se declara
taxativamentejue eldocumentao serd vinculante para lpartes.

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

2. Materiaprotegidaalcance yerritorio
El derecho exclusivo, incluido el derecho de coecedsublicencias, fabricar,
utilizar y vender en América del Nort@'territorio™), conocimientos técnicos,
marcas Ypatentes (“"producto'ue perteneceml licenciante.

3. Obligaciones ddicenciante

a) proporcionartoda la tecnologiapertinenterelativa alprodudo, incluidos
dibujos para la fabricacion de moldes para molgep inyeccion;

b)  proporcionarcotizacion para la fabricacion de todos Iatrimentosde
produccion;

c) proporcionarasistencia técnica al iniciarse la fabricacidel productoy, si
asi se le solicitara, continuaprestandoesa asistencia técnica hasta dos
semanasmas;

d) manteneen vigor lagpatenteslel licenciante en dkrritorio.

4, Obligaciones del licenciatario
a) adoptartodas las medidas necesarias para fabricamer-cializar
eficazmenteel productoen el territorio (que incluye);
b)  utilizarapropiadamentés marcas ddicenciante.

103



Perfeccionamientos

Cada partemantendréainformada a la otra de todperfeccionamiento que
efectte en relacién con el disefio y la fabricacifel produc- to, y tendra
derecho a utilizar logperfeccionamientogle la otra parte con caracter no
exclusivo y exento deegalias.

Cuestionedinancieras
a) Pagosa la firma, US$50.000;
al iniciarse la produccién comercial, U3$0.000;
al concederséa patenteen los Estados Unidos, U2%$0.000.

b) Regalias sobre todos lpsductosvendidos en cadafio
para los primeros 2 millones dmoductos:35 centavos pounidad para los
siguientes 4millonesde productos: 25 centavos por unigamsteriormentel5s
centavos pounidad.
Las regalias se actualizaran cada dos afios canfairindice depre- cios al
consumidar

¢) Regalia anual minima
segundafio: 1 millén deproductos
tercerafio: 5 millones dgroductos
posteriorment10 millones deproductos.

Infracciones

Cada parte comunicard a la otra cualquier inffacde losderechogle patente
del licenciante en el territorio, y ambas partes resgniransin demora para
acordar la adopcién de medidapropiadas.

Periodo

El presentecuerdo tendrd vigencia la hastae:

a) expiren los derechos gatentedel licenciante;

b) el licenciatario denuncie el acuerdwedianteaviso previocursad@or escrito
con al menos tres meses de antelacn;

c) alguna de las dos partes denuncie una infrac@bacuerdo gsainfraccion no

cese en un plazo de 30 dias de la notificacion;

siendodeterminantéda primera que se cumpla de esasdiciones.

Otros temasmportantesque seabordaran:
a) Contabilidad

b) Domicilios/Avisos

c) Legislacion aplicable gar
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10.

d) Cesion

e) Confidencialidad

f) Definiciones:patentesgonocimientos técnicos, marcgroducto,rubro,
territorio, perfeccionamiento

g) Fuerzamayor

h) Declaraciones garantias

i) Renuncia

) Solucion decontioversias

Efectos juridicos

Las partesreconocergue laspresentedases desntendimientadel acuerdo no

son juridicamente vinculantes y no implican nirggunobligacion juridica de

caracter ejecutorio para ninguna de pastes,hasta tanto se concierte un
acuerdo ulterior donde se recoja@sosprincipios, que podran semmendados

de comun acuerdo por lpartes.
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I B ESTRUCTURA DE UN ACUERDO DE LICENCIA

En lineas generales, un acuerdo de licenciandieter a) cual es @bjetode la licencia;
b) su precio (costos y calendario de pagos) ; quién secorcede la licencia; d) por
cuanto tiempo; y e) en qué condicion¢garantias]imitacion de laresponsabilidad,
indemnizacioén). En la practica, ®fuienteesbozo ayudara a elaborar acuerdo:

Titulo

indice

Identificacion de las partes fiymas

Predmbulo

Definiciones; descripcion

Concesion o condiciones de uso (extension de desedimitaciones)
Tasasyegalias, pagos anuales minimos

Condiciones depago

Requisitos de diligencia

Calendario depresentaciomle informes

Registps/contabilidad

Duracion dehcuedo

Denuncia

Uso demaras

Declaraciones y garantias (limitadas); limitaciteniesponsabilidad
Proteccion de lpropiedadntelectual; inicio de una accion judicial
Marcacién; control deexportacion

Legislacion aplicable; eleccion de la jurisdicci@nbitraje/mediacion
Infraccién; derecho ddemanda
Indemnizacion;responsabilidadseguos

Avisos

Cesion

Renuncia

Incumplimiento de lasondiciones

Confidencialidad/seeto

Otros asuntos: fuerza mayamantenimiento,vigencia tras el plazo de
expiracion,enmiendasetc.

Clausulas finales; firmas, fecha y lugar, fechaetidradaen vigor
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Il CUESTIONARIO DE"EVALUACION DEL NEGOCIADOR"

El siguiente cuestionario se te@aboradocon miras a su utilizaciéon en los talleres de
capacitacion para laegociaciéna fin de ilustrar, denaneraamena, algunos de los
principios de lanegociaciénUtilice la tabla de puntuaciérnpara anotar sugspuestas
a estas 2(QpreguntasMarque con un circulo las letrag"a", "b" o "c") que mas se
ajusten a susespuestad.uego cuente susespuestas correspondientascada una
de lastrescolumnas, e indique la columnpredominantey la que le sigug€subdo-
minante) en ndmero deespuestasPor Ultimo, vea la explicacion en las paginas
siguientes a la tabla deuntuacion.

1)  ¢Cree usted que al finalizamkgociacion:

a) Deberia haber ufganador'y un "perdedor";
b) Se deberia dejar que p@rdedompensara que es ganador;
c) Ambas partes deberian sentissgisfechas?

2) Cuando se plantea una dificultadntenta usted:

a) Evitarla, incluso a costa de pequencacrificio;
b) Imponer su propiaoluntad;
c) Esperapacientementgque la cuestion se resuelva posaa?

3) Usted desea comprar un nuevo cocherp ppor varios mesesio habra
ninguno disponible en el color que usted quigf®uéhaceusted?

a) Esperaque el vendedor le comunique si algusienela urpedido;

b) Compra un coche de otro color, 0 uno similprecio ebajadop uno de
segunda mano;

c) Saleenfadadalel salén detoncesionario.

4) ¢,Como cree que se puedmbtenermas faciimente etonsentimieto de
tercens?

a) Explicandoles los motivos por los que ustedesiéa suwconsetimiento;
b) Sefialando las desventajas de su faltacdgeracion;
¢) Recurriendo a su imaginacion, espiritu empigsaragesividad.

5)  Uninspector de trafico le pone una mul®ué haceisted?

a) Se sienta al volante y arranca el coche sin hatblarirar hacia él;
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b) Tratade discutir con él;
c) Masculla unos insultos y rompe rfaulta.

6) Labuena voluntad que ustddmuestra durantena negociaciomo es
correspondidgor la otra parte. ¢Cual es accion?

a) Decepcién yamargura;
b) Redobla sus esfuerzos pamanvencerla;
c) Piensa que la otra parte sélo estd jugando gbj@esumanera.

7)  ¢Cual es el estilo ideal de negociaciénloeque respecta ahodode hablar?
a) Sencillo (es decir, un buesrador);
b) Circunspecto,preciso;
¢) Habil yconvincente.
8) ¢ Cudl es el estilo ideal de negociaciofoaque respecta al caracter?
a) Cordial,comunicativo;
b) Autoritario, seguro de si mismo;
c) Discreto, sutil.
9) ¢Cual es el estilo ideal de negociacionoeque respecta a iate-ligencia?
a) Brillante, capaz de impresionar a wmadiencia;
b) Capaz de realizar analiggsofundoscon una memoriampecable;

¢) Sentido comun, claridad y criteréamplio.

10) ¢Cual es el estilo ideal de negociaciénloeque respecta a la ves- timenta y el
aspectoexterior?

a) Elegante y diseto;
b) Deportivo ynoderno;
c) Natural y sencillo.

11) ¢Cuél es su primer reaccién cuando un vendesta a sipuerta?
a) Se niega a hablar con él;

b) So6lo compra lo queealmentenecesita;
c) Regatea por divertirseaunqueno piensecomprar
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12)

13)

14)

15)

16)

Un conocido circunstancial del ambito emariesg le pide unfavor que no le
reportarda usted ningln beneficio inmediatg.Quéhace usted?

a) Le pide un favor aambio;
b) Le hace el favor sin esperar nadaaanbio;
c) Pone alguna excusa paragarse.

¢ Qué haria usted sipesentarda oportunidad?

a) Entablaria relacion con eégociadormpara quedar ebuenogérminos;

b) Tratariade manteneras relacionesestrictamentesn elplan profesional;

c) Trataria de mostrar cierto interéBumanoen sus eaciones comerciales,
sin exagerar

Cuando tiene usted que tomar una idecisnportantepor teléfono:

a) Considera que las conversaciones son vintadan

b) Siempre pide confirmaciéon por escrito;

c) Por lo general se abstiene de ser denmsiadirmativo (por ejemplo,
poniendoexcusas o naudandode retractarsale lo dicho).

En una discusiéon a fondo e intensa, Ikkepaontraria cita cifras que son
incorrectas. Usted tiene pruebas irrefutablet respecto.;Cual es su
reaccion?

a) Deja que swponentansista en que sus afirmaciones son cier- tas, eton
fin de refutarlas maadelante;

b) Sugiere a soponenteque lo vuelva gensar;

c) Interrumpeinmediatament& suoponentey sefiala ekrror.

Durante alguna negociacidmportante,uno de su®ponentesse aproxima
discretamentea usted vy le dice: "Siempre haygunaforma de arreglar
estos asuntos entreosotros”.;Qué actitudadopta usted?

a) Se muestra dacuerdo;

b) Muestra suechazo;
c) lgnora/simula n@ntendetta propuesta.
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17) ¢Qué hace usted cuando sus colegestienenen lasconversaiones
divagantes?

a) Se quedecallado;

b) Opina conbastantdibertad;

c) Simula estar de acuerdo con sus colegas, caando en ver dad no lo
esta.

18) Sidurantela negociacién siente usted una antipatia wredipor alguno de
susoponentes¢, Como eacciona?

a) Delega esa tarea en ofrarsona;
b) Tratade superar susentimientos personales;
c) Continda las negociaciones a pesar de todeldimde no perder

19) ¢Cuél cree que es la mejor actitud ematrimonio?

a) Adoptar todas las decision@mportantessélo despuésdehaberlas
discutido con swcényuge;

b) Dejar que el conyuge mejor calificado decida duestionesiela familia;

c) Cuando losntegrantesde la pareja son muyiferentesel conyuge mas
fuerte deberia tomar laecisiones.

20) Su hijo dice que Napoledbn murié en 1821usted piensa quiue en 1831.
Después deomprobarquién de los dos estaba en lo cierto, ustedide:

a) Admitir su error yaguantamlguna burla;

b) Darle unabofetadaa su hijo;
c) Hablar con su hijo sobre errores de edadopalogia.
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COLUMNA | PREDOMINANTE, COLUMNA I SUBDOMINANTE

Usted es umegociadomato: paciente,persistentesabe cuandohacersacrificios y
coémo aprovecharlos. Negocie con usted mismobuen aumentde sueldo. jSe lo
merece!

COLUMNA | PREDOMINANTE, COLUMNA Il SUBDOMINANTE

Usted espotencialmenteun buen negociador,pero tiende a tenermalosdias y
pelearse con las personas simendetbien porqué.Invariablemente, a la disputa le
sigue la reconciliacionAparentemente, sproblema consiste en que usted no es
capaz de apreciar panoramaeneral de la cuestion que septesenta.

COLUMNA I PREDOMINANTE, COLUMNA | SUBDOMINANTE

Usted podria hacerlo mejor y, ademas, lo sabdo &gnifica quepotertialmente es
usted un buemegociadorlLas personas perciben q@sfacil tratar con ustedlodo
lo que necesita es masactica.

COLUMNA Il PREDOMINANTE, COLUMNA Il SUBDOMINANTE

A usted le falta tacto y diplomacia, aun cuandsasecualidades somecesarias en la
vida cotidiana, tanto en casa como en el trab§jo.embargoya se dara cuenta de la
conveniencia de acercarse a las persondsteddebe determinarsus deseos. No se
sienta marginado mesplazado.

COLUMNA Il PREDOMINANTE, COLUMNA | SUBDOMINANTE

Aun sus verdaderos intentos de dialogaramenteson bien ecibidos.Usted es
impaciente; desconfia de las intenciones decslegas yjuzgamal su buena voluntad.
Un poco de éxito lgproporcionariamas confiarza en si mismo. Incluso podria llegar
usted a la conclusién de que todo lo que necesiaun plan de accion para abarcar
diversas areas de conflictBrancamenteysted no es un gran activo para usted mismo
ni parasuempresa.

COLUMNA Il PREDOMINANTE, COLUMNA I SUBDOMINANTE

Busque un trabajo maadecuado;por ejemplo, formar ejércitoprivados y cazar
faisanes. Usted es un tirano o un martir, o unum@v queimpone su voluntad a los
demas. La eficacia a corto plazo es su Unicorimitested utiliza a las personas en vez
de trabajar con ellad.amentablement@ara usted, cuando sncuentreentre la
espada y la pared, lpersonaseaprovecharae usted con avidez.

112



7.

8.

ALCANZAR UN ACUERDO

Actitud. Separe a las personas, dellproa. Es decirataqueel problema y
no a las personas. Procwatendelos intereses de la otra parte. Demuestre
su disposicion a cooperar egociar Minimice los gestos de dominacion,
arrogancia dntimidacion.

Conciliacién de intereses. Analice loeiasessubyacentesle una posicion
declarada. Las posiciones de cada patedenpareceren conflicto, pero, de
hecho, los intereses, deseoprgocupacines que lasustentan puedetener
mucho mas en comiun de lo que parece a primesta. Wrocure reconciliar
esosintereses.

Identificacién. Quienes se identificantrensipuedeninteractuarnegociar y
convencersereciprocamenteon mayor facilidad. La identificacién con daa
parte es unconcepto nebuloso, perfundamentalmentelas negociaciones
se desarrollan commuchamas facilidad cuando cada parte se siente stogu
con la otra y percibe que su interlocutorctanprendey se identifica con ella.

Declaraciones iniciales. Presente panoramade objetivos queno suscite
polémica. Puede incluir informaciéon histéricasi como datos sobre la
situacion actual. A su vez, escuche dkclaracioninicial de la otra parte.
Trasmita su interés. Procure crearnaatmosferade acuerdo"mutuamente
beneficioso".

Los hechos no hacen ni rompen ragociacioneskl mero convencimiento
de que los hechos estan a su favor no implica lasenegociaciones
necesariamentée seran favorables. La maneen que se utilizan los hechos
sera lo que convenza o no aol@aparte, y no los hechos ennsismos.

Identificacién de todas lasiestionesPdngase de acuerdsobe todas las
cuestiones que s@bordaranNo discuta ninglntemaantes depresentarlos
todos. Sera mugonvenienteutilizar una"hoja condiciones"o unas"basesde
entendimientale unacuedo™.

Comenzar con una cuestion de importareégundaria. Lasuegiones de
poca importancia sonapropiadaspara comenzar lasegociacionespor
cuanto, normalmente permiten llegarapidanente a un acuerdo Yy ello ayuda
a crear unaatmaosfergpositiva.

Escuchar'Tenemosdos oidos y s6lo una boca, para poa@scwchar mas y
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10.

11.

12.

13.

hablar menos". No dude en formulampreguntas.Estar bien informado es
esencial para una negociacidctifera.

Exactitud. Sea preciso al examingrocedimientoso especificaciones de
productos,nformacién sobre l@ompetencieo el mercado, etc.

Desglose de precios. Una féabrica de$ W80.000supone sblo unos
US$ 1.600 por meduranteun periodo de cincafios.

Conflictos. No permita que udesacuerdsobre alguna de las cuestiones
obstaculice lanegociacién.Deje de lado la cuestiéro cuestiones espinosas,
apuntandolagal vez en una lista, yetome posteriormentdas que todavia
seanpertinentes.

Procure basarse en criterios objetivosex@ten términos ycondciones
normalizados o practicasgeneralmente aceptadass mas probable que
conciten laaceptaciorde ambaspartes.

Control del tiempo. Si se han fijado plazl@snegociacionprobablementese
resolverd en la Ultima hora, o ca&l. conocimientode las limitaciones de
tiempo de la otra parte, y la certeza de queptopios plazos no son siempre
tan inflexibles comoaparentanser supondranuna ventaja duraderapara
usted. Deje que gbanicodel Ultimo minuto juegue a su favor, no en su
contra.
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V  EJEMPLOS DE ACUERDOS

En la presente secciébn seabordaran algunos  acuerdos  preliminaresque
generalmente precedenla firma de un acuerdo de licencia. Como emasbcde los
ejemplos de clausulaproporcionados anteriormente, estégmmplos de acuerdos son
meramentélustrativos y nodeberanutilizarse sin la revision y edlsesoramientde un
consejero juridico. Es@cuerdoson lossiguientes:

Acuerdos de confidencialidad o sdor

Cartas de intencién memorandosle entendimiento
Acuerdos de statu quo y acuerdamexos

Acuerdos de investigacion

pPwbdPE

Acuerdos de confidencialidad secreté*

Antes de comenzar lasegociacionesle un acuerdo de licenciadyrantelas mismas,
el licenciante podria tener que revelar informaciéonsiderda confidencial, que el
potencial licenciatario no deberia utilizar silagaiacién no condujera a un acuerdo.
Paraprotegerlos derechos del licenciante, las partes suelemectar un acuerdo de
confidencialidad o seeto, como condicion previa para revelar dicha infacidon e
iniciar lanegaiacion. Ademas, la firma de un acuerdo de conéiddidad indica que la
discusion est&obrandaun caracter magormal.

Ejemplo

INDICO COMPANY LIMITED, con sede en 4, New Standarddvenue,Mumbai,
India (el"divulgante™)declara que dispone de cieitdormaciénrelativa a unmétodo
para recubrir componentes microscopicos (la "informacion"), y CHEMICAL
FORMULATIONS INCORPORATED, con sede en North Shore Drive 3600, Sarasota,
Florida, Estados Unidos (Bteceptor)desea recibir y/o utilizar esa informaciéon con
el propésito especificode decidir si adquiere o no la licencia u otros edbos
concernientes la informacion (€lpropésito™).

34. Véase también Wendall Ray Guffey, "Preserving &scin Agreements",Les Nouvellesseptiembrede 1996, pag105.
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El divulgante esta dispuesto a revelar la informaca receptor, pargueéste la utilice
a los fines depresenteacuerdo, a reserva de d@eptacionpor parte del receptor, de
las siguientescondiciones:

1.

6.

En elpresenteacuerdo, el términd'informacién”alude a lanformacion técnica,

de ingenieriafuncionamientogomercializacion yleotra indole:

a) que el divulgante haroporcionado o comunicado, 0 que pueda
proporcionaro comunicar al receptor en lo sucesivo, ya seaegaorito,
verbalmente visualmente omediante demadsaciones o cualquier otro
medio, tanto en forma deibujos, modelos, documentosmpresos Yy/o
formato de archivos electronicos;

b) que el receptor habtenidodel divulgante a través de ddosevacion o, sin
excepcion, de cualquier otraanera.

El receptor trataraconfidencialmentaoda la informacién ecibidadirecta o
indirectamentedel divulgante, y no utilizar4 ningin datte esa informacion de
ninguna manera distinta del propdsito piEsente acuedo.

El receptor no revelard ningin dato de la informacdninguna otra parte,
relacionada o no, sin ebnsentimient@revio por escritalel divulgante.

Las obligaciones previstas en los parréafog 3 no se aplicaran a ninguna
informacioén que:

a) sea de dominio publico, o en lo sucesiveepa ser delominio publico
por medios diferentes de una actividad awgorzada o una omision del
receptor, 0

b) obre en poder del receptor y no estétaigeobligacionegle secreto, y no
haya sidoobtenidadel divulgante o deba divulgarse en virtud de la
legislacidnvigente.

El receptor reconoce que no se incluird entre elaepciones mercionadas
ninguna combinaciéon de caracteristicas por ebrhechode que cada una de
ellas sean de dominio publico u obren moder del receptor. El receptor sera
responsablede demostrarsus derechoscon respecto a cualquier excepcion
prevista en Ipresenteclausula.

Al expirar el plazo depresenteacuerdo, y a peticién escrita del divulgante, el
receptor debera devolver toda la informacionstegila de manera permanente,
incluidas todas las copias denfégsma.

Las obligaciones estipuladas en los pasra, 3, 4 y 5 conespectaa toda la
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informacion o a parte de el@mducararal expirar elplazode cinco afios a partir

de la fecha depresente documento, al expirar o terminar cualquier acuerdo
subsiguiente que el divulgante y el receptor idrab firmado antes de la fecha
de expiracibonmencicada, siendadeterminantda primera que se cumpla de
esascondiciones.

7. El divulgante no serdesponsableen modo alguno de ningunpédida de
ningdn tipo, incluidos, sin excepcion, los dafigsperjuicios, costos, intereses,
pérdidas de beneficios, ni de otras pérdidapeRuicios similares derivados de
cualquier error, inexactitud, omisidmcualquier otro defecto en iaformacion.

8.  El receptor noobtendraderecho alguno de ningin tipo sobre la inémidn,
ni tampoconingln derecho de utilizarla, excepparael propoésito depresente

acuedo.
FECHADO el dia......... de .......... de....oeeeens
PorINDICO COMPANY LIMITED  PorCHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED
y en su nombre enysunombe
Firmante: (firma) rifante: (firma)
Nombresy apellidos: Nombres gBipgos:
Denominacion del cargo: Denomidiacdel cargo:
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Cartas de intencion mmemorandosle entendimiento

Una carta de intencién, o umemorandode entendimiento(MOU), es un acuerdo
preliminar por el cual las partes declaran swenicibn deconcetar un acuerdo
vinculante. Por lo general, en la carta o el MG&Jcensigna que las partes han
entablado negociacionesn el propésito deontinuarlas y concertar un acuerdo de
licencia.Preferentementel documeito deberia fijar un plazo para concluiragiuedo.

Las consecuenciafuridicas derivadas de la carta o del M@ependerardel sistema
juridico del pais en cuestion. Algunas legislaegmacionalestorgancaracter vinculante
a estosdocumentosy otras consideranque, si bien establecerla seriedad de las
intenciones de las partes, no llegarser uncontratovinculante. En todo caso, esto
depender&n granmedidadel contenidode la carta o del MOU, y de la intenciéon de
las partes. Por lo tanto, @mportantetener en cuenta qupuedensurgir obligaciones
juridicas dimanantesde esedocumentoy, consiguientementesera preciso prestar la
debida atencién a loslementosque se incluyan en ehismo, a fin de preservar su
independenciai no se alcanzara el acuerdo fipatvisto. A ese respecto, seria muy
convenientesaber con antelacion qué tribunalésndranjurisdiccion y que legislacion
se aplicara, por cuanto elifleterminarda interpretacionde tal carta o MOU. Las bases
de entendmiento de un acuerdo que figuran en el Ankxo abordanesacuestiony
aclaran que el acuerdo no es vinculante. Esa seele la posicion preferida,
especialmentecuando las bases dentendimientode un acuerdo, la carta de
condiciones o0 el MOU sirven para entablar o hgwegresar lamegociacionegntre
las partes. Por el contrario, en las bases fquearanlas partes se podria declarar
explicitamente la voluntad de las partede que eldocumentotenga caracter
vinculante. En ese caso isportanteincluir todas las cuestiones clave y evitar auialg
ambigtedad.

Acuerdos de statu quo y acuerdosnexos

En virtud de un acuerdo de statu quo, un potermahciante puedecorceder a un
potencial licenciatario un plazo para que ésteia@nada posibilidad de concertar un
acuerdo de licencia con el licenciante, y convemino entablar contactoscon ningdn
otro candidato hasta que expireese plazo. Este acuerdo ofrece al potencial
licenciatario flexibilidad para decidir si concirtun acuerdo de licencia de la tecnologia
en cuestion yen caso afirmativo, le permite disponer de oiertiempo de
preparacion mediantel examen, por ejemplo, de los aspectos tecroalégifinancieros,
comerciales y juridicos de esa relacidh.licenciante que concluyeon un potencial
licenciatario un acuerdo de statu quo nodpueoncedetras licenciagluranteel
periodo establecido en ese acuerdo, mpenalmentesera de algunosneses.

El acuerdo de statu qu@ramenteimplica pagos a cambio de &portwnidad y la
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exclusividad ofrecidas. En principio, se podriagexal potenciallicenciatario el pago de
una tasa (parasegurarsele la seriedad dsusintenciones), perg@eneralmentesl
licenciante seconformaracon elinterés que manifieste el potencial licenciatafib.
licenciante puede solicitar un informe sobre lalgacion que ha realizado el
licenciatario de laemologia y sobre su decisioSi el potencial licenciatario solicitara
mas tiempo, el licenciante tal vez deberia tener en cuegue algunoscompetidoes
podrian presentarseomo potenciales licenciatarios y tratar de difar los progresos
del licenciante wbtenervaliosa informaciéncomercial.

Un acuerdo de statu quo guarda relacion concuerdo denegociaciorde licencia y
con un acuerdo de opciéfodosestos acuerdos tienean elementoen comun, por
cuanto estanorientadosa lograr un acuedo sobre unaestrategieempresarial y un
arreglo comercial cuyos términos y condicionesanseanutuamente aceptableBn
algunos casos laoncertaion de un acuerdo comercial preliminar swpondra
ninguna ventaja.Incluso, podria sedesventajosolLa decision de concertar 0 no tales
acuer-dos dependerdale los hechos vy circunstancias particulares.cusstiondebera
abordarse cuidadosamemtsiempre corasesoramientprofesional.

El ejemplo de acuerdo que figuracantinuaciénes un acuerdo deegaiacion de
licencia. Aunque su tema central y sus detalldgeren de los acuerdos de statu quo,
opcion y otros acuerdos preliminares, slgetivos juridicos y comerciales son los
mismos.

Ejemplo
EL PRESENTE ACUERDOse concluye el dia...... de ........ de........
ENTRE

INDICO COMPANY LIMITED, con sede en 4, New Standarddvenue,Mumbai,
India ("Indico”) por una parte, @HEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED,con
sede en North Shore Drive 3600, Sarasota, RlpEdtados Unidos ("Chemical”) por
la otra parte.

PORTANTO, de conformidadcon las clausulas y premisasmutuamenteconvenidas
que figuran en gbresenteacuerdo, las parteacuerdano siguiente:

1. Las parteestableceras condiciones que regiran la negociaca®mbuena fe, de
una licencia de la tecnologia descrita en el Apénd\ ("tecnologia").Dicha
licencia secompletardy entrara en vigor emastardar 180 dias después de la
fecha delpresenteacuerdo (€lplazo”).
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Durante el plazenencionado]ndico no negociard ningumcuedo de licencia
de dicha tecnologia en eseubro”, con ninguna otraorganizacion, entidad
comercial, empresa persona.

En un plazo de 60 dias a partir deelzh& delpresente acudo, Chemical
presentarain plan,aceptablepara Indico, relativo asuministro o a labtencion
de fondos para el desarrollo ulterior dedenologia.

Indico y Chemicatomenzarara negociar una licencia dentro de los 30 dias
posteriores a la recepcion de los fondos o alraxpi plazo,siendodeterminante
la primera que se cumpla de esamdiciones.Chemical acuerdapresentara
Indico, al iniciarse lamegociacionesplanes de desarrollo y comercializacion de la
tecnologia en dlturo.

Las partes desean negociar un acuerdo otpuguea Chemicaluna licencia
mundial exclusiva sujeta al pago de regaltass permitaconceder sublicencias,
utilizar la tecnologia para fabricar, hacer fahriaatilizar, vender, importar y/u
ofrecer para la ventaproductos ométodosbajo licenciadestinadosa su
utilizacion en efrubro.

El presenteacuerdo de licencia incluira, entre otras, assgones relativas a
las cuestionessiguientes:

reembolso a Indico de todos los gastesivados depatenteshacionales
y extranjeras incurridos hasta fécha;
ii. pago de futuros gastos gatente;
iii. pago de una tasa inicial gmtente;
iv.  pago de una tasa de regabasualizada;
V. pagosdeterminadogor ciertosacontecimientos;
vi. requisitos de diligencia para comercialifmtecnologia; y

Vii. disposiciones sobrendemnizacién,confidencialidad y publicacion, asi
como otras condiciones razonables y habituals un acuerdo de
licencia.

Chemical acuerda pagar a Indico (sunaa)tdsa” exigible ypagalera, en el
momentoen que Chemical suscriba piesente acudo. Asimismo, Chemical
acuerda reembolsar a Indico todos los gadiegpatentes adeudados duragite
plazo.
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8.

Cada una de las partes tratar4d la infadnaconfidencial de laotra parte

conforme a las disposicionesguientes:

a)

b)

<)

Indico y Chemical convienen en que todainformaciéncorntenida en
documentosdentificados con la palabréconfidercial” y transmitidos a
cualquiera de las partes por la otra:séyecibirdn con absoluta reserva; 2)
se utilizaran soélo a lofines del presenteacuerdo; y 3) no sera
divulgada por lapartereceptorani por susagenteso empleados sin
el consentniento previo por escrito de la otra parte, et@wepuando la
parte receptorapueda acreditar por escrito pruebas suficiedeegjue
esainformacion:

i. era de dominio publico en el momentosdélivulgacion;

ii. pas6 a ser de dominio publiposteriormentesin quemediara
ningn acto ni omisiéon de la parteceptorani de susempleados,
agentessucesores 0 cesionarios;

iii. fue reveladdegitimamentea la partereceptorapor untercero con
derecho a divulgarla;

V. obraba en poder de la pareceptoreen elmomentade la

divulgacion;
V. fueelaborada independientememter la parte ecepora; o
Vi. debe divulgarsebligatoriamenteen virtud de una leg reglamento.

A fin de satisfacer la obligacion de cogfidialidad contraidapor ambas
partes en el marco depresente documento slebera protegerla
informacion confidencial de la otrpartecon, al menos, el mismempefio
puesto pargrotegerla propia informacién confidencial. Esta obligacion
se mantendrémientras esté en vigor gresenteacuerdo yduranteun
peri- odo de cinco afios a partir de la expiraciéhndsmo.

Indico reconoce y acuerda quecasionalmente,Chemical puede
necesitar concertar acuerdos de confidencialidaohexos con terceros.
Chemical conviene en que ilsformacionconfidencial no se divulgara a
terceros a menos que se haya firmado un acuerdmrdiglencialidad entre
Chemical y esdercero. Dicho acuerdo de confidencialidad separ lo
menos,tan restrictivo como los términos y condicionesalgisicidos en el
Apéndice B. Chemical acuerdproporcionara Indicounacopia de todos
los acuerdos de confidencialidad, en plazode 30 dias a partir de la
fecha de su firma.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes en gbresenteacuerdo harfacultado a sus
representantes debidamente autorizadfisnar elpresenteacuedo.

PorINDICO COMPANY LIMITED  PorCHEMICAL FORMULATIONS

y en su nombre INCORPORATEDY en sunombee
(Firma) (Firma)

Nombres vy apellidos: Noeshry apellidos:
Denominacion del cargo: Denomidiacdel cargo:

Apéndice A(Tecnologia)
ApéndiceB (Acuerdos de confidencialidad)
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Acuerdos denvestigacion

En el marco de acuerdos de investigacion y de&amola institucion ainaempresa de
investigacion realiza estudios o ensayos de irgastin sobe la base de sus propios
conocimientos especializados. La parte guegorciona apoyo financiero a ese tipo de
proyectos suele ser una empresgue desea obtenerun determinadoresultado
tecnoldgico, por ejemplounprocedimientm productonuevo omejorado.

Cada una de las partes en acuerdos de este tipi@a ap la alianz&iertosconocimientos

0 pericia que la otra no posee o0 desd#tener.En los parrafos preliminares del
acuerdo, por ejemplo en los prologos, mertionan la pericia y los activos
intelectuales que aporta cada asociado. apsatacion representas "conocimientos
de base"de cada partelas paites mantienenla titularidad de esos conocimientos de
base, y la licenciatorgadano implica su comercializacion, sino el derechaitibzarlos

en el contexto de un esfuerzo conjunto de ingasitbn segun lo previsto enagduedo.

El conceptode "conocimientos pionerosalude a los resultados deseesfuerzo
conjunto. El acuerdo puede estipular que la titularidad tatainvencion derivada de
la investigacioncorresponde la parte qualesarolla la invencion, y que la titularidad
conjunta de los conocimientopiongos (y la solicitud conjunta depatentes)pueda
tener lugar cuando los empleados de ambasspéidganefectuadauna contribucion
a la actividad inventiva. En ese caso, al formlider reivindicaciones, seriportarie
determinar,con respecto a cada reivindicacion, quién redizactividad inventiva o
contribuyé a realizarla. Sembargosi en el acuerdo se estipula que la titulariaked
los conocimientos pioneros serd conjunta, tleasion es mas clara: ambas partes
serian solicitantesindependient@mente de quién haya sidealmenteel inventor. Por
supuestola capacilad de negociacion de cada parte repercair@ctamentesobre
estas cuestione&l ejemplo que seresentamas adelantedescribe unacuedo mas
equilibrado, en virtud del cual un socio obtierg opcién decomecializar los resultados
de la investigacion a cambio del pago de wegalia.

Los reglamentoficiales concernientesl financiamiento de la investigacion cientifica
puedeninfluir en esta esfera. Algunos paises dispon@a leyes segin las cuales,
cuando se asignan fondos publicos apumogramade investigacion especifico, la
titularidad y/o la explotacion de lpropiedadintelectual resultantese determinacon
arreglo a normas previamentestdlecidas. En los Estados Unidos, el Gobierno puede
influir en las decisionessobre licencias relacionadas con trabajos destigacion
realizados con ayuda de fondos publicos. En Europa, los mecasismale
financiamientode la ComunidadEuropeaaseguranque el socio comerciaturopeo
recibala titularidad plena, o bien una licencia, pararit@y y vender logprodudos en
cuestion. En algunos paises, las invenciones a€alz con ayudae fondos publicos
puederpasar a ser de dominjaiblico.
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Un acuerdo de investigacion puede particularmente interesante paraversidades

y empresas de paises en desarrollo y paises madetamados, quedispongande
conocimientos  técnicos en esferas especifidasesos paises pero carezcan de
financiamiento u otros recursos paealizar la investigacion y el desarrollo necesari
Una alianza con unampresaque pueda suministrar fhanciamiento,la pericia y
los conocimientos técnicos complementarios generaria  oportunidades para
intercambiarconocimientos y sentar las bases de investigaes@mciales en laoder-

na economia delonocimiento.

Ejemplo
EL PRESENTE ACUERDOse concluye el dia ....de .... de.
ENTRE,

VETRIN COMPANY LIMITED, denominadaaqui en lo sucesivo &trin", empresa

constituida conforme a las leyes del Reino Hacteemé Jadania,con domicilio social

principal en (direccién)debidamente representada [loombres y apellidos), Director
Ejecutivo de la Empresdebidamentautaizado, y

la UNIVERSIDAD DE XYZ, denominadaaqui en lo sucesivdla Universidad",
persona juridica deonformidadcon las leyes de Bélgica, con sede adminigiraéin
(direccién) ydebidamente representada [faombres y apellidos), quien delega la
firma del presenteacuerdo en los Profesor@8C y DEF del Departamentale Ciencias
Farmacéuticas (direccion).

Preambulo:
Vetrin es unimportantefabricante demedicamentoseterinarios;

La Universidad cuenta con la pericia y laptitudespara comprimir granulos en
pastillas (la'tecnologia™)y ha presentadaina solicitud dgpatentede conformidadcon
el PCT, publicada con el nimero WQR/25511,con el titulo de'Comprimidosde cera
amortiguados panavestir articulos solidos" (Igpatente™)y descrita en el Apéndicg;

Vetrin tiene interés en desarrollar una forf@macéuticaespecifica que contiene

hexomedina para administrarla a animalesdegeaconfiar a la Universidad los
trabajos de investigacion descritos en el Apén@icel"proyecto”).
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En consecuenciapor el presente documentdas partesacuerdanlo siguiente:

Articulo 1 -Propdsito
El presenteacuerdo se celebra con el propésito de desarrotdnprimidos
recubiertos quecontienen hexomedingara suutilizacion en veterinaria (el
"producto”), con arreglo a las especificaciondsterminadasde mutuo
acuerdo por las partes y descritas en el Apérl

Articulo 2 - Exclusividad
Durante el periodo de vigencia gksenteacuerdo, la Universidad no participara
ni colaborard en actividades dmsesoramientocorsultoria o asistencia de
ningln tipo a ningun tercero que utilide alguna manera eroducto,sin
obtenemreviamente etonsenti-miento por escrito d¥etrin.

Articulo 3 - Proyecto que ejecutara la Universidad
3.1 Los trabajos generales que la Universidealizara para Vetrirde
conformidad con presenteacuerdo incluiran, en la fase la fabricacion de
comprimidos quecontienen hexomedinan la fasell: el revestimiento de esos
comprimidos; y fasdl: el suministro de umrototipo de comprimido avestido.

3.2 LaUniversidad ejecutara el proyectocdaformidadcon elcalendaio establecido
en el Apéndice2.

3.3 Alfinalizar cada una de las fases, la Umsigad presentar&a Vetrin un informe
por escrito. Esos informes incluiran detalles redast a las conclusiones y los
resultadosobtenidosy adquiridosdurantela ejecucion deproyecto.

Articulo 4 - Organizacion dgdroyecto
El Departamentode Ciencias Farmacéuticas (Laboratorde Tecnologia
Farmacéutica), bajo la direccion cientifica dBlofesor ABC, ejecutara el
proyecto en nombre de la Universidad. Epresentacién de Vetrin, el Director
del proyecto sera el DXYZ u otrapersonanombradapor Vetrin, que notificara a
la Universidad deese nombramiento.

Articulo 5 - Indemnizacién

5.1 Por el proyectoejecutadoen virtud delpresenteacuerdo Vetrin pagara a la
Universidad la suma de (suma).

5.2 Esa suma se pagaraediante transferenciglegrafica conforme al desglose
siguiente: 50% a la firma dpresenteacuerdo; 25% al iniciarse la fakey 25%
al iniciarse la fasdl.
Vetrin efectuaradichos pagos en la cuenta nudmero (nanaexuenta) del
banco (nombre dddanco).

5.3 Los pagos sefectuarana la primera peticion que formule la Umsidad
tras lapresentaciomle lafactura.
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Articulo 6 -Titularidadde los derechos deropiedadntelectual

6.1

6.2

Las partesacuerdanque los derechos de cualquigropiedadintelectual o
tecnologia,incluidos los derechos dpatenteconexosadquiridos por alguna
de las partes antes de la celebracion pdedente acuerdo (I§propiedadde
base") seguiranperteneciendo asa parte. Lpropiedadintelectual resultante
del proyecto (ld'propiedad pionera")correspondera Vetrin en caso de que la
invencion realizada o los conocimientos técnicakjuaidos se elacionen
exclusiva oespecificamenteon elcompuesto hexomedina.

Vetrin podra optar por negociar una latamo exclusiva déecndogia de
patenteque le permita utilizar lgpropiedadde base de la Universidad para
fabricar, utilizar y vender eproducto. Vetrin podra hacer uso de esa opcion
mediantenotificacion por escrito dentrale un plazo de seis (6) meses a partir de
la recepcion del informesobe la fase Il y la finalizacion del proyecto. Las
partes negociarande buena fe los términos y condiciones de esa diagly se
entiendeque ya hamacordadaogue, teniendoen cuenta la licencieoncedidgor
la Universidad, Vetrin pagara popnceptode regalias el trepor ciento (3%) de
las ventas netas dptoductoen todo emundo.

Articulo 7 -Confidencialidad

7.1

7.2

7.3

Ambas partefratardn confidencialmenteda informacién dearader general,
comercial y tecnol6gicoproporcionadapor la otraparte,y no la divulgaran a
ningln tercero.Tal obligacion no se aplicaraningin dato de dicha informacién
gue ya sea de dominio publicosea conocido por la parteeceptoraa la fecha
de recepcién de la informacién, o que se daanndependientementeon
posterisidad, seguin laemuestresl materialdocumentakn posesion de la parte
receptora.Dicha obligacion prescribira en ehomentoen que la informacion
pase a ser de dominio publicoedianteun acto no ilicito de la partereceptora,
o cuando esa parte la reciba legitimamente démgero que no viole ninguna
obligacién deconfidertialidad.

Todala informacion relativa al desarrollo deloductoserapropiedadde Vetrin,
y la Universidad no la divulgarad sin el prexdonsentniento escrito d&etrin.
Las obligaciones y restricciones establscidan elpresentearticulo 7 se
extenderarpor un periodo de diez (10) afios tragdeminaciény/o expiracién
del presente acuedo.

Articulo 8 - Duracion

El presenteacuerdo entrara en vigor (fechapgrmaneceran vigor hasta el final
de la faselll, salvo de caso de terminacid@nticipadacon arreglo al articuldO.

Articulo 9 -Denuncia

9.1

Si los resultados del proyecto no se ajast a las especificaciones que Vetrin
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ha determinado Vetrin tendrd derecho, al final deadafase, a denunciar el
presenteacuerdo mediantenotificacién escritacursada en un plazo de treinta
(30) dias a partir de la fecha decemion de cualquiera de los informes previstos
en el articulo 3. Emal caso, Vetrin pagara a la Universidad los costasnables
derivadosde las actividades del proyecto que se hayan aellihasta ldecha
efectiva determinacion.

9.2 La Universidad tendra derecho a denunelapresenteacuerdo si Vetrin no
efectla alguno de los pagos previstos en eudotb.

9.3 Sicualquiera de las partes no cumplidggana de susbligacionesen virtud del
presenteacuerdo, y tal incumplimiento no cesarawgnplazo de sesenta (60) dias a
partir de la recepcion de unaotificacion al respecto enviada por la otra parte
mediantecarta certificadacon acuse de recibo, la otra parte tendrd derecho a
denunciar elpresete acuerdo notificando de ello a la partecumplidora
mediantecarta certificada con acuse de recibo enviada eplazo detreinta(30)
dias.

9.4  Sipor cualquier motivo selenunciareel presenteacuerdo, ekquipoadquirido
con arreglo al mismo pasara a peopiedadde la Universidad.

Articulo 10 - Solucion de controversias y legistacaplicable
Todadisputa, controversia o reclamacion que surie @lanteeen relacion con
el presenteacuerdo o0 con cualquierenmiendasubsiguiente, incluidas, sin
reservas, las relativas a su formulacion, vigermgacter vinculantanterpretacion,
aplicacion, incumplimientoo terminacién,asi como también las reclamaciones no
contractualesse someterara mediacion deconformidadcon el Reglamentade
Mediacion de la OMPI. La mediacion tendra lugar [Londres].El idioma que se
utilizara en la mediacion seréa el [inglés].
Si la disputa, controversia o reclamacion no se hesua través de la mediacion
dentro de los [90] dias del inicio de la mediacioee lasometerda arbitraje,
después de que alguna de las partes lo sali@@iantela presentaciorde una
solicitud de arbitraje ¥inalmente,se resolverd por esa via denformidad con
el Reglamento de Arbitraje de 1aOMPI. Eltribunal de arbitraje estaiategradopor
[un dnico arbitro].El arbitraje tendra lugar en [Londre§].idioma quese utilizara
en los procedimientosde arbitraje sera el [inglés]. Ldispua, controversia o
reclamacién sometida a arbitraje se resolesmdarreglo a la legislacion [del Reino
Unido].

Articulo 11 - Disposiciones diversas
11.1 Ninguna de las partes enpeesenteacuerdo podra ceder tanderir a un
tercero ningin derecho u obligaciG@limanantedel mismo, sin el previo
consentimientescrito de la otrgparte.
11.2 Toda enmiendao agregadacal presenteacuerdo se acordarpor escrito.
11.3 Sialguna o varias disposiciones mielsenteacuerdo carecieradle validez o la
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perdieran, ello no afectara la validez de lasé&edispacsiciones.

11.4 El presenteacuerdo representda totalidad del acuerdo entre lpattes y
sustituye a todos los acuerdos vy arregiosicertadosanteriomente por las
partes.

POR VETRINCOMPANY LIMITED POR LA UNIVERSIDADXYZ

Y EN SU NOMBRE BN SU NOMBRE
Firmante (firma) rifante (firma)
Nombresy apellidos Nombres eligos
Denominacion del cargo Denomitracdel cargo

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

Los principios y las cuestiones esenciales que se kamieado en epresete Manual se
ilustran y se retinen en los siguientes estudiosades.Los mismos se basan en situaciones
realistas yproporcionanuna oportunidad para&jercitar y aplicar esos principios. Son de
enorme utilidad en los tallerede capacitacion en materia degociacionPara poner en
practica esto®studiosde casos se divide a lgarticipantesen equipos de licenciantes y
licenciatarios que, es de esperarpcuraranalcanzar un acuerdo"mutuamentebene-
ficioso" a través de lamegociacion.Distintos equipos de licenciantes vy licenciataripse
abordenel mismo estudio de cagwuedenllegar aacuerdosnuy diferentes.Ahora bien,

si tales acuerdos fueran satisfactorios pemalaequipo, entoncestodos ellos habran
alcanzado el objetivo de umcuedo "mutuamente beneficiosd’o ideal seria que un
moderadorespecializad@n licencias asistiera a esos equipos y guiara paldicipantesen

el procesode negociacion de las cuestiones relativas adescias.Sin embargo,se debe
hacer hincapié en que, si bien estos estudios adescsolopueden apovecharse
plenamenteen un taller, también seran muy (tiles para lém$oresparticulares por
cuanto ilustran y aclaran las cuestiomgsordadagn elpresente Manual.

La negociacion incluye lgreparaciéoren un grupo de examen, seguida de la negociacion
propiamentedicha con el potencial futuro asociado enmasade negociacionesEl
objetivo es alcanzar un acuerdo mutuo, Y lascipdtes caracteristicas sensignararen

las bases dentendimientale unacuedo.

Al preparar lanegociacion,ambos equiposieberanprever laconcertacionde un acuerdo
relativo a:

a) lapropiedadntelectual que se transferira/recibira o la liceguiese
concederd/obtendra;

b)  laeventual vinculacién con otros aspedseslatransferencia lacooperacion;

C) las garantias declaraciones;

d) el ambito de aplicacion;

e) las clausulasoncernientes perfeccionamientoy patentes duturos
perfeccionamientos;

f) las clausulas sobre pagos y obligacioneantiieras;

35. La informacion proporcionadan estos estudiosle casosesficticia, y todasimilitud entre cualquier persormempresa real y
alguna de las personaso empresas descritasn cualquierade los estudiosde casos es pura coincidencigos datos estadisticos
proporcionados y las propiedades atribuidasla tecnologia examinadamo sonnecesariamentexactosni conformesa criterios
tradicionalmente aceptadoen laindustria. Talesdatos se hamreparado Unicamente pasa utilizacién con finesde anlisis y
capacitacion.
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g) lasesponsabilidades;
h) la expiracion del plazo datuedo.

La disposicion de cada equipo a buscar alteastiy transigir anteciertosofrecimientos
se discutird en la fase dareparacionlas partes deberardeterminaidos minimos que
estan dispuestas a aceptar, o sea, fijdfpumto de retirada”.Cada miembro del equipo
debera ser consciente de su estieaspecializacion wptitudesy, consiguientementele
las areas deegociacioren las que se necesitara su participacion adfeda equipo
nombraraun relator que, después de hsgociacionesgxplicara a todos losarticipantes
en la sesion plenaria los objetivos originalesaiglipo, y loscomparara coios objetivos
efectivamentealcanzados.
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A. Unmétodagpara revestircomponentesiicroscopicos
Antecedentes

La Sra. Sandra Eureka, investigadora principallrdiico Company LimitedIndico), de
Mumbai (India) ha inventado un nueviétodopara revesticonponentesmicroscopicos.
Esta es una tecnologia basica con enopotncial. Chemical Formulationdncorporated
(Chemical), de Florida (Estados Unidos) desea cesion de la invencion o, por lo menos,
los derechosmundialesxclusivos respecto de ciertas aplicacionespaelucto.

El material que se ofrece @ntinuacionincluye cuatro intercambios dmartas, y notas
sobre una conversacion telefénica. Este mhater@anstituye la base de las tratativas
preliminares entre las partes, antes de la celéhrate la reunion convocada para examinar
las principales condiciones de aouedo comecial.

1. La invencién

El departamentale desarrollo tecnolégico de Indico ha inventagto nuevométodopara
revestir componentesmicroscopicos, mediante el cual los conponentesquimicos se
estabilizan y no sufren alteraciéon quimica. Despléldratamientolas sustancias quimicas
y los componentes farmacéuticos smas faciles de manejar, almacenar y dosificar,
especialmenteen condicionesde humedady calor. Debido a ello, la invencién es
particularmenteatractiva para su aplicacion en regiones tropicales. Adenasiag al
revestimiento, loscomponentesactivos pueden administrarse  de formaontroladao
retardadaen sereshumanoso animales. Asimismo, la invencién permitiria avia eva-
poracién deproductosquimicos peligrosos o nocivos, y reduciriapkdida de sustancias
contaminante peligrosas. Por lo tanto, la invenciéon maedeutilizar en la industria
farmacéuticay también con fineambientalegy endltima instancia también agricolas).

El métodose ha ensayado en laboratorio con ciemaseriales.

La nueva tecnologia no se ha divulgado al pubBrodesarrollo sencuetra en una fase
tempranay todavia no ha sido objeto de una soliciti@patente.

2. Las partes y susrespectivasexpectativas

La inventora Sandra Eureka e Indico conocen muy bga esferdecnolégea y confian
en que la tecnologia de revestimiento es novedosaventiva. Naobstante, reconocen
que los trabajoxoncernientes la aplicaciéon ascda industrial y el suministro de datos
mas detallados sobre las caracteristicas y loasegwe fisicos y quimicos reforzarian sin
duda una solicitud dpatente.Por ese motivo, Indico necesita recursos finarxi¢para

131



contratarotro investigador y sufragar los gastos de producciexterna y evaluacion
neutral). Se da pasentadoque la solicitud se deberd prepa@propiadamentg abacar
un ambito geografico muy amplio; en vista de,eflomo se ha dichasnecesario el
apoyo financiero de un socio comerdiaérte.

La inventora cree que esa tecnologia encierrapuomesaporque permitiria mejorar la
aplicacion de variosnedicamentoxistentes utilizados en las esferas de shluchanay
veterinaria, y es consciente de quedéamostreion de su eficacianediantela aplicacion

de la tecnologiancrementaria caiderablementel valor de la invencién. Por su parte,
Indico ofrece grandesperspectivas; tiene en su haber ciertos éxitestificos y
comerciales yesta penetranden mercados de paises africanos a través de buenos
contactosenlos sectores de distribuciétransportey almacenamientde productosqui-

micos Yfertilizantes.

El objetivo de Indico es maximizar los beneficios d&tos de la invencién. La empresa
quiere que se pague umaportantesuma global tan prontocomo sea posible tras la
firma del acuerdo. De esa forma podra sufragag#stosde la investigacion realizada y
de la futurapatente.Por su parte, lanventoratiene sus propias expectativas. Ha
participado en ldbusquedale un socio comercial gesempefiaran papelimportanteen

la negociacion yposteriomente, en la aplicacion de la invencién para elpasticular que

el licenciatario desee desarrollar. La inventorased recibir un gran pago inicial,egta
menos interesadaen la promesa de futuros ingrestsvengadogor regalias sobre las
ventas delproducto,porque, a titulo personal, recibird upama el dia que se firme el
acuerdo de licencia.

Ahora sepresentauna parte del sector industristeresadaChemical, una prestigiosa
empresa del sector giwoductos farmacéuticosspecializadeen productospara medicina
tropical, que tiene buenas relaciones comdagria quimica y cuenta incluso con sus
propias empresas distribuidoragn América del Sur, Asia y Africa. Chemical es una
empresa estadounidense casede en Florida. Héomado conocimientale la nueva
invencion a travésle uno de susmpleadosgue participdbrevementesn un proyecto
universita- rio en la IndiaPosteriormenteChemical envié un cientifico a unaeunion
internacional en la que Indigmresent&e manera muy general duabajos.Chemical no
dispone de todos los conocimientos técnicos vekata lanueva tecnologiaPor lo tanto,
ha pedido a la inventora que peoporcionetoda la informacién al respecto y ha iniciado
negociacionepara obtenerla cesion ytransferencidotal y exclusiva de todos los derechos,
con miras a desarrollar y explotaomercialmentda invencion.

Sin embargo la tecnologia que Indico ha inventado aln no sedmaetidoa ensayos de

coherencia para la produccion en seriecdehpuesto farmacéco especifico que interesa
al potencial licenciatario.
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Chemical declar6 que Iggoductosque fabrica para uno de spincipales clientes ofrecian
una interesante oportunidade aplicacion (que denomerno no mencionard). Afiadid que
deseabaparticipar masactivamenteen eldesrrollo y la comercializacién de esa tecnologia
para diversas aplicacionemn-juntamentecon otrosasociados.

De hecho, Indico no tiene plermnocimientode que Chemicahecesitaurgentemente
estatecnologia,por cuanto la misma le permitiria suministrarpnoductoquimico a una
empresa farmacéuticaque dispone de umedcamentoeficaz cuyapatenteesta por
expirar y cuya distribucion enegionestropicales podria mejorarseonsiderablemente
gracias a estecnologia.

Chemical desea actuaépidamentey por ello invité a un equipo deesnegociadorege
Indico a la zona hotelera de playas de SarasataFlorida, y sugiri6 que @ontratose
firmara alli mismo. El equipo de Indico haplazao el viaje.

Al iniciarse lanegociacionChemical pidié al director delepartamento d&cnologia de
Indico que hiciera una cotizacién de compra dedaologiaen todas sus aplicaciones.

3. Intercambio previo de cartas
Seintercambiarorias cuatro cartasiguientes:

Una carta de Chemical
Una carta de Indico
Una carta de Chemical
Una carta de Indico

AOWDNpE
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Carta N°1

Chemical Formulations Inc.
Florida
EstadosUnidos

CharlesBamum,
Director de Desarrollo dBroductos

Sefiora:

SandraEureka

Oficial de Desarrolldiecnolégico
Indico Company LtdMumbai
India

Estimada Sefior&ureka:

Hemos tenido el placer de conocerla el mes pasada conferencia celebrada en el India
Habit Centre, y hemos podido analizar las posiblesagibnes de la nueva tecnologia que
usted pre- sentd, que permitiria dotar de un fino revestinmienneutral acompuestos
farmacéuticosctivos.

Mi empresa esta muinteresadaen esa nuevdecnologia.Deseamos vivamente entablar
convesaciones con miras a probar la aplicacion de esstimiento en urtompuestadtilizado
por uno de nuestros principales clientes. Al respectorog@mos que nos ponga eontacto
con lasper-sonasencargadade la comercializacion de su invencion y posporcionedetalles
concenientesa lapatenteo la solicitud depatentede suinvencion.

Podriamos estarinteresadosen la gama mas amplia posible de aplicacionesp dagie
nuestraempresa de tecnologia suministpoductosy compuestogjuimicos a sus clientes.
Si efectivanente encontraramosin potencial de aplicacion para su invencion, lguesition de
los derechodle titularidad de la invencion seria para nosotnea cuestion de principio, por lo
gue esperamogon interés laoportunidadde negociar urcontratoamplio y muy ventajoso
parausted.

Espero tener laportunidadde entablar relaciones comerciales con ustedroyegho la
oportwidad parasaludarla.

Muy cordialmente.

CharlesBamum
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Carta N°2

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Xanadu
Jefe de la Oficina de Desarrollecnolégico

Seifior:

CharlesBamum

Director de Desarrollo dBroductos
Chemical Formulations Inc.
Florida

Estados Unidos ddmérica

Estimado SefioBamum:

Nuestra investigadora principal, la Sra. Sandreelayrme ha transmitido una carta
suya en laquenos proponeiniciar conversaciones sobre nuestra nuevaoltegia
de revestimiento deom-puestos quimicomediantepulverizacion en caliente para
estabilizar ecompuesto.

Adjunto a lapresentaun modelo de acuerdo de confidencialidad quberde ser
firmado por representantede su empresa a fin de gpedamoscontinuar nuestras
negociacionesSirvase enviarmelo tan pronto como le geaible.

Debo comunicarle que,actualmentegsta tecnologia no se estd desarrollando
activamente;de hecho, estamos interesadosen demostrarsu viabilidad y su
aplicacion industrial, y confiamople- namenteen poder hacerlo. La eventual
cooperacion con su empresa se consideral@tenida- mente. Procuraremos
concertar con usted un acuerdo de investigacdéstinadoa patrocinar el
perfeccionamienty la ampliacion de la aplicacion abmpuesto farmacéuticde

su interés. Le ruego me envie detalles c@npuestoal que desea aplicar este
proceso tecnolégico. Agiodre-mos decirle si hemogdrabajado anteriormenieon
productossimilares y, en ese casestudiare-mos la posibilidad de enviarle algin
resultado de ensayos anteriores pueiéramogener.

Espero con interés la recepcion del acuerdo dfideoialidad firmado, asi como el
inicio de lamnegociacioneson usted y con sempresa.

Lo saluda muyatentamente,

S. Xanadu
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Carta N°3

Chemical Formulations Inc.
Florida
EstadosUnidos

CharlesBamum,
Director de Desarrollo dBroductos

Sefior:

S. Xanadu

Jefe de la Oficina de Desarrollecnolégico
Indico Company LtdMumbai

India

Estimado SefioKanadu:
Muchas gracias por su carta [fiechal.

He transmitido su peticion relativa a la firma de acuerdo de confidencialida@dsi como el
modédo de contratoque tanamablement@os hizo llegar) a nuestrdepartamentguridico, y
espeo que los trdmitepertinentesse realicen en un breve plazo. Si surgieran algdodss
me permiiré volver a abordar la cuestion. Confio en mocomodarlo si finalmente utilizamos
el contratomodelo, o ciertas clausulaomunes, generalmente adoptagasonsideradas
aceptable®n la industria. Espero poder enviarle pronto prapuestdirmada que merezca su
aprobacion.

En esta fase no puedo divulgar nada mas acerceodgbuestgpara el quedeseamoprobar
suinvencion. Entendemos que esta usted en unatdaspranade los trabajos de desarrollo,
peo aun asi nos interesa saber qué solicitudepatenteha presentadoNuestro personal
técnico me pide informacion sobre los procesos de fabricacidas caracteristicas técnicas, asi
como sobre el texto de sus reivindicacionepdtente.

Le pediria que tengapresenteque nuestraempresauna de las masmportantesdel sector
teqolégico, ha estado desarrollando aplicacionea pktratamientode productosquimicos
similares a ese revestimiento. Deseariamos estbluna estrecha cooperacion con usted a la
mayorbrevedad posible, a fin de probar su tecnologi@ecidir sobre nuestro probable nivel
deinterésen el futuro. Aln en esta fasigseamosnanifestar nuestra intencién de desarrollar
la primeraaplicacién para ustedes y con ustedes; obstante,en tal caso, nos interesaria
negociar diectanente una cesion total de péataformatecnoldgica. Estimamos que debido a
nuestra posicion y experiencia emercadoy a nuestra amplia clientelppdemosofrecer los
méximosbeneficiosLe sugerimos que no espere el envio del acuerdoomfaencialidad para
preparar lacomunica&ion de los detalles técnicos de la invencion, ¢ gas haga saber el valor
que otorga usted @sa tecnologiaddemas, deseariamos conocer la suma por la quepasa
estaria dispuestateanderir la titularidad de la tecnologia y los conoiginios técnicos conexos.
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Por nuestra partggodenos ayudarle @btenerlas patentes) deseamosener unpanorama
completo del proceso de aplicacién, de modo queolaercializacion pueda basarse en
informacion precisa gompleta.

Tras haber examinado este tema con nuestros dosctime complace invitarlo a usted, y
posblementegambién a unaegunda persona,nuestras oficinas en Florida, con el firlelara
cabotodo el proceso de negociacion de la manera meéstaliy personal posible. M@egunto
si seraposible celebrar una reunion en enero o febrém.agradeceré sobremanejae me
hagasabersi esta usted dispuesto a realizar ese viaje lcprogodsito especifico de negociar y
firmar el cortrato.

Espero con sumo interés nuestra estrecha codperao el futuro y aprovecho dgortunidad
para saludarlo mugitentamente.

CharlesBamum
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Carta N°4

Indico Company Ltd.
Mumbai
India

S. Xanadu
Jefe de la Oficina de Desarrollecnolégico

Seifior:

CharlesBamum

Director de Desarrollo dBroductos
Chemical Formulations Inc. Florida
EstadosUnidos

Estimado SefioBamum:

Hemos recibido supropuestade celebrar una reunion para negociar la ces@®mukstra
nuevatecnologia de revestimiento dempuestosjuimicos.Le agradezcau llamada telefénica,
que fue de gran utilidad para aclarar las aspiraciones suleempresa con respecto a esa

tecnologia.Aln no hemos recibido el acuerdo denfidencialidad® . Ello me impide, de
momento enviarlemasdetalles técnicos. Espero conversaevamenteon usted erreve.

Trataréde exponer algunos puntos que podrian seeviaydida al examinar las cuestiones
con-cernientes a l&ransferenciale la tecnologia y los paga®rrespondiente€onfio en que
en algunas semanasstaremosn condiciones de examinar lasdalidadegle utilizacion de
nuestratemologia.

Entiendo que usted deseaabtenerderechos Unicos sobre la tecnologia desarrollpda la
Sra.Sandra Eureka relativa al revestimientocdenpuestosjuimicosmediantepulverizacion en
calierte. Comprendoque su empresa quiera aplicar la tecnologia @ wnmas de sus
propios conpuestos yposiblementeconceder licencias a terceros. Nuestra emprésae t
malas experienciascon la cesién depatentes,dado que no se puede garantizar la
comercializacién eficaz o la diligencia debida. #ds, creemos que la evaluacion de la
invencién en esta fase, en quepenopotencial ain no es evidente, pods&judicanos.

Nuestra primera opcion seria trabajar para llegan acuerdo con Chemical, en virtud del
cual Chemical obtuviera derechos exclusivos para atilia invencién en urcompuesto
especificadoo en un grupo deompuestos exhaustivamengfinidos. En Ultima instancia, el
acuerdo podriaampliarse para incluir unsegundaesfera de aplicacion identificada, con arreglo
a un derechode opcién prioritaria que podriamos otorgar por eniqgro de tiempaonvenido.

36. Indico recibié el acuerdaleconfidencialidad firmado justo despuéehaberse enviado esta cag&hemical.
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Deseamos obtenerel maximo beneficio del desarrollo y la utilizacide la invencion. Si en
una etapa ulterior usted identificara una aplicaciue no habia tenido en cuenta
previamente le daremos ciertamenteel trato quecorrespondea un socio preferencial, y
podriamos afiadir en ebntratouna clausula en virtud de la cual sus futuras cipegs se
deban tratar de formareferente.

Nuestras expectativas de paggrobablementeno difieren de las que usted conoce
actualmenteen sus actividades. Negociamos sobre la base dett@a innovador (en Ultima
instancia, evolucionario) de la invencion, de los beneficios coriadées que pueda reportar, del
alcance de sprateccion mediante patentelel desarrollo, y de sus perspectivas de protecgion
aplicacion.

Creemos que esta tecnologia de revestimiento leganlun enorme potencial para el
tratamientode varioscompuestos farmacéuticgsjuimicos, asi como para aplicaciones en las
esferas deproteccion ambiental y fumigacion geoductosquimicos y fertilizantes agricolas.
Estimamosque esta tecnologia encierra tantas posibilidades deenomento,no deseamos
cederla niotorgaruna licencieamplia.

No obstanteen esta primera fase, y dado gleseamogntablar una relacion dmoperacion
con suempresa, consideramagie lo mejor es ser francos con ustedes desdengkmzo.
Parala aplicacion de la tecnologia ebmpuestoutilizado para disminuir la presion arterial
pedimosuna suma global de US$ 1 millon. Este pap@ial nos asegurarda firmeza de su
interés y sudecisién de progresar en el desarrollo de uymoducto comercializable.
Posteriormente, deseamobtenerregalias del orden del 2% al 3% del volumen deagent
Menciono aqui ese margen a fin ger- mitir flexibilidad en caso de que la suma global
compensdas regaliapagaderasy parapermitirun aumentade las regaliasluranteun periodo
breve.

Si Chemical quisiera disponer de un campo de amlicanas amplio, por ejemplo para gue-
pios compuestos, tendriamagie otorgar un derecho de opcién prioritaria respede esos
otros compuestosPara ellopropongoque, contra el pago de US$0.000por cada aplicacion
espe-cifica, se ofrezca a Chemical la posibilidad deictaf y obtenerese derecho de
aplicacion de laecnologia.

Si de todos modos Chemical deseara desarrollanviencion mediantela concesion de
sublicertias a terceros y el suministro de asistencia & ésrceros para que inviertan en
actividadesde investigacion y desarrollo relativas a su aplioaciés pedimos por favor que nos
aclarencudlesson sus objetivos y procuren darremguridadesle que la comercializacion sera
eficaz. Paradopar eseenfoquenecesitariamos que Chemical estuviera de acuerg@agar una
suma globamaselevada y definir, por una parte sus propias i@gal por la otra la proporcion
que nos correponderia de los ingresos que Chemical obtuvierasuke sublicenciatarios.
Esperamos recibirentre el 25% y el 30% de todas las sumas globales,liasga
indemnizacionegiue Chemicalobtengade sus sublicenciatarios en relacion con la inégenci
dependiendale lamagnitudy los riesgogde las inversiones que realice Chemical. Ademas, sera
preciso incluir clausulas que nasegurera efi- cacia de la comercializacion y la introddoc en
los mercados 0, en caso contrarioddaoluciéonde la licencia andico.
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Creo que es demasiado pronto para tp@memosdecisiones bienfundamentadason
respect@ estasegundaposibilidad.

No obstantecualquiera sea la opcion que escojamos, deseomij@mpresa tenga siempre la
libertad de buscar y desarrollar nuevas aplicasiocte latecnologia, independientemente
conterceros de nuestra propia eleccitffantendremosiuestro derecho daiciativay queremos
corservar para nosotros la exclusividad de una apdicaespecifica qugpodamosdesarrollar
(soloso con terceros), a condicién de notificarles previs@ea ustedes quatisponemosle un
plan ealista para desarrollar esa aplicacion especificaer@os que si lestorgasemosa ustedes
derechogpara desarrollar la tecnologia en un campo masi@naplalquier aplicacion desarrollada
por uste-des o sus sublicenciatarios deberia basarse ethdsreo exclusivos.

Estos son, sefior Barnum, algunos de los princigpi@ssustentamosgspero que mi exposicion
de los mismos contribuya a facilitar nuestros fusurmtercambios. De hecho, confio en que
estarausted dispuesto a proseguir el desarrollo de laokegia y que me dara a conocer sus
propiaspropuestas en una fasemprana.

Quedo a la espera de su gretapuesty aprovecho l@portunidadparasaludarlo.
Muy atentamente.

S. Xanadu
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4. Memorando para el equipo de Indico: Memorandode unaconversa&ion telefénica
transcrita por el Sefior Xanadu (Indico)

(NOTA: Estosmemorandodnternos se ponen a disposicion de respectivos participantes a
fin de facilitar la evaluacién de algunas de las sefialeexpetativas que, de otro modo,
exigiria intercambios mas amplioppsiblementen reuniones personales).

Memorando
Escrito por: SXanadu
Negociaciones cohemical

El Sr. Charles Barnum inicié una multiconferencia eftelica conmigo y con el Director
Comercial de Chemical. Incorporé a la Sra. Sandrek a laconferencia.

Inicié la negociacion de la valoracion con unaticigm de US$ 1 millén.El Director
convino en pagar una suma global d8$% 500.000. Aparentementeesto  fue fécil.
Tenemosuna oportunidad.Es un buen ofrecimiento por la investigaciéalizada y nos
permite iniciar la negociacion sin demora ni vaida.

Ademas, se convino en que la mayor parte del pagial seefectuaraentres cuotas, en
un plazo de tres meses a partir de la fecha denta fy sobe la base de la produccion
eficaz de tres lotes diferentes @ebducto.En estecontexto, el'producto”es la aplicacion
de la invencion atompuestdfarmacéutico del cliente de Chemicalos tres lotes son: un
lote de ensayo fabricado por Indico; un lote falulic a escala industrial y en condiciones
de clima tropical en la planta de Chemical, enuelde Florida; y un lote adecuadgara
ensayos clinicostl saldo pendientede pago de la suma global se ¢@m- prometido
para el dia en que Chemical firme con su asociagosettor farmacéutico un acuerdo
destinadoa poner en marcha los ensayos clinicos. Nosotimsnes que ha sido imposible
fabricar eimedicamentale su cliente, LowBloodMed, en paidespicales.

Hemos podido averiguar que petentedel medicamentcesta a puntode expirar en lo
gue concierne al principio activo. Por otra paBandra estérabajando en la identificacion
de lapatentede modo quegpodamos conocenejor suscartas.

Ademas, la informacion publicamentedisponible (por ejemplo, informes anuales)
sugiere que Chemical realiza ventas anuales detipstede produdos por unos US$ 100
millones, y eso esproximadamentel 10% delmeicado mundial (el total de las ventas
de Chemical en el sectorfarmacéuticoasciendeaproximadamente 5.000 millones).
Chemical podria tener ugraninterés enobtenerotro periodo de protecciomediante
patentepara unanueva técnica de produccién con caracteristicaibelecion controlada,
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queseriaconsiderablementsuperior a las capsulas que se suministreluamente. Muy
probablementegl tiempo seramportantepara ellos.

Ellos insisten enobtenerderechos amplios.es he recordadamis cartasanteiores y les he
dicho que nopodemos otorgarlosHe mantenido una actitud constructiva y he
manifestadoque encargaria a nuestrabogadola elabor&ion de una opcion para que
Chemical recibiera finalmente mas wleestrastras aplicacioneparticulaes.

Entonces, Barnum insistié también en que firmararapsdamenteuna cartade intencion
por la cualaceptaramosegociar sélo con ellos con el fin ger- feccionar primero la
invenciony aplicarla junto con nosotros a LowBloodMgdgosteriormenteeder o conceder
una licencia amplia de la invencidbe repondi inmediatamentegue nuestros directivos
probablementsupeditarian la firma de una carta de intenciéa méncion, en esa carta,
de la futuratasade regalias que figuraria en el acuerdo ipahcTambién manifesté
que deberiamosacordar inmediatamenteque los pagos iniciales previstos selizaran
efectivamenteen un plazo de tres meses después denla dielacuedo.
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5. Memorando para el equipo deChemical: Nota sobre unaconversacion telefonica
transcrita por el Sefior Charles Barnum (Chemical)

(NOTA: Estosmemorandodnternos se ponen a disposicion de respectivos participantes a
fin de facilitar la evaluacién de algunas de las sefialesxpec-tativas que, de otro modo,
exigiria intercambios mas amplioppsiblementen reuniones personales).

Nota
Escrita por: CBamum
Conversacion telefénica con Indico

Durante la conversacion telefonica obtuve un acjercen principio, para ini- ciar la
cooperacion con Indico. Algunas de las dudasialei& sedisipaon cuando la Sra. Eureka
se incorpord a la conversacidkvidentementeglla estainteresadaen la aplicacién del
proceso Y ejerce sautoridaden eseesfera.

Tuve que explicar (muy a mi pesar) que Chemical conlzai@m en elmer- cado
norteamericanaun medicamento (aprobadpor la FDA) eficaz contra la hipertension
(llamé al principio activo LowBloodMedEl medicamentano fue identificado. Expliqué que
para administrar ehedicamentces preciso ponerlo en capsulas y que es muy sensible a |
humedad.Afadi que laactual presentacionomercial delmedicamentoconlleva costos
elevados cuando la empresa desea modificar las d@ws los envases producidos
industrialmente.

Describi un panoramasegin el cual nuestro objetivo econdémico consamsistia en
comenzarrapidamente aplicar estératamientoa una buengpartede la produccion actual,
y sefialé que se podia esperar un enorolemende ventas.

El jefe me pidi6 que definierprecisamentdos términos de un acuerdoaraperfeccionar la
técnica de produccion de esa invencion y probaaplecacion de la invencién como se
utiliza para LowBloodMed.

Les explicamosclaramenteque nopodemospagar US$ 1 millon, perestanos dispuestos
a adelantaros gastos de desarrollo hasta una suma de508%®00.Esa suma, que esta
asignada al desarrollo de la aplicacién meldcamentode nuestro cliente, seria el pago
global que ellos solicitaron esucarta. Ofreci realizar tres pagos parciales de 1085000
que podrianefeduarse en un plazcazonablementéreve, después de la conclusidel
acuerdo principalSinembargola preparaciorie los ensayoslinicosdemaiara méas de tres
meses.
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Si esta nueva técnica de produccién con carditasis de liberaciorcontrdada fuera
eficaz, deseariamosobtenerotro periodo de protecciormediantepatente El tiempo de
gue disponemogara ello es muy corto, y por fantosera preciso negociaapidamente.

La presentaciéncomercial de unproducto con ese revestimiento serfeteblemente
superior a lapresentaciéractual en capsulas. Etonsecuenciaaln sin la proteccién
mediante patenteuestra posicion serd buena, pogleeaconsejaria presionar para que
comiencen sin demora los ensayosapkcacion en serdsumanos.

Solicité la firma de una carta de intenciddije que deseabdirmar esacartaen una etapa
tempranas insisti en que setorguena Chemicalderechogara una aplicaciéon amplia
de latecnologia,por cuanto esa tecnologjaodria afianzarse gracias a nuestro apoyo
inicial, nuestra inversion y nuestrasonaimientos técnicos. Debemasbtenerel derecho
exclusivo, o por lamenoslnico, de utilizarcompletamenteesa plataformatecnolégica
en todo emundo.

Nuestro abogadogl sefior Chuck Foresite, ha insistido en geda sdealobtenerpara
Chemical el derecho deresentada solicitud depatenteparalas nuevas aplicaciones y
formulaciones mejoradas que nosotros (o Ingicdjeran desarrollar en el futurl.jefe

les recalc6 queontdbamoson acodar una ventajosa tasa de regalias sobre laswdmta
productosque utilizaran esdecnologia,y que aplicariamos esa misma tasa para esta
primera aplicacion y para otras aplicaciof@sbsiguientes).
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6. Cifras comerciales (se entregaran con el memorando 4 &&ando los participantes
se dividan enequipos)

| - Costos de loensayos

Antes de que el organismo nacional rdglamentacion apruebén medicanento se
deben realizar una serie de ensayos preclinicd®igos. Enestecaso, los ensayos se
realizan con arreglo a un mecanismo aceleradga duracion es de cinco afios (la
media es de 10 afos). Se estima quegémosde realizacion de esos ensayos ascienden
a US$ 20 milloneslesglosadodela manerasiguiente:

Fase Costo 6iS$ Duracion
Preclinica 1 millén 1/2 afio
Clinicz 1 (seguridac 1 millén 1/2 aic
Clinicz 2 (eficacia 5 millones 1 afic
Clinicz 3 (beneficics, reacciones 10 millones 2 afios
Aprobacior de la FDA/comercializacié 3 millones 1 afic
Total 20 millones 5 afios

Il - Tasa de &ito/beneficios

Se estima que etompuestotiene un 60% deprobabilidadesde compldar
satisfactoriamentdos ensayos clinicos gbtenerla aprobacion(la media es del
10%). Se calcula que el precio de venta al puldiglcconpuesto es de US$ 50, con
un beneficio de US$ 35 (o sea el 70%intesdeducir los gastos indirectos de la
empresaentre ellos los gastos de investigaciénoynecializacion.

145



B. Una vacuna para tratar luberculosis
Antecedentes

La tuberculosis (TB), una infecciébacterianacrénica, provoca mas defuncioneen
todo el mundo que ninguna otemfermedad infecciosd&a TB se propagapor el aire y
generalmenteafecta los pulmones,aunquea veces puede afectar también a otros
organos.Unos dos mil millonesde personas, 0 sea la tercera parte de la poblacic
mundial, estéinfectadacon la bacteriacausantede la TB, y el nUmero de nuevos casos
de TBsupera cada afio los 8 millon&salcance de |dB se extiende a todas las economias
mas alla de las fronteras y por todos los grugesdad.

Generalmentela TB puede curarse con utratamientoantibiético apmoopiado. No
obstante,en los Ultimos afios haumentado enormemengké nimero de casos d®
farmacorresistenteEsto es motivo de grapreccupaciéon, pero, ain madarmantees el
aumentodel nimero depersmas con tuberculosispolifarmacorresistente(MDR-TB)
provocada porcepas resistentes a dos 0 mas principgis/os.

En las regiones del mundo en questdermedacks prevalente sadmhistra a los nifios
una vacuna, en el marco gelogramade inmunizacionrecomendadgor la Organizacion
Mundial de la Salud. En los nifios, la vacuna previapropagaciorde laTB por todo el
cuerpo, pero no evita la infeccion inicial. En kdultos, segln los estudios realizados en
granescala, la eficacia de la vacuna vafapliamenteEn vista de las limitaciones de
la vacuna, se requiereargentementeracunas mas eficaces para tratar o prevef la
y, especialmentda MDR-TB.

Hace tres afios, el Dr. Humphries, un investigadpeor de la Universidad de Melbourne
con vastos conocimientos de inmunologia, desculmmigproceso para producir o fabricar
una vacuna que, en principio, podria solucionansegstoblemas.Se sabe que produce o
inicia unarespuestanmunitaia proporcionandain antigeno,y se sabe que las citocinas
fortalecen larespuestainmunitaria. El aspecto crucial deldescubrimientodel Dr.
Humphries es que provoca ambas reacciones alartiempo, lo quedalugar a un efecto
multiplicador, es decir, las dos inician y ampliéan respuesta inmunitaria del organismo a
la infeccibnbacteriana.

Ocker Limited, un fabricante de equipos de diatjnd paradetectarda infeccion de la
TB, obtuvo los derechos de la invencion a cambiaudaparte de las acciones de Ocker.
En un acuerdo separadoOcker convinoen volver a comprar las acciones por
US$ 125.000si la Universidad y el Dr. Humphries quisieran valeerlas. Ocker
presentésolicitudes depatenteen todo el mundo y obtuvo proteccién para lacena
Multi-Gene®, quees el nombre actual de Vacuna.
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El Sr. McKenzie, Director General de Ocker, conocié Cal Washington en una
conferencia sobre atencién sanitaria, celebradaientementen San Francisco, y le
mencion6é la labor del Dr. HumphriesEl Dr. Washingtonmostr6 interés por la
invencion y dijo que era Director d®epartamentade Licencias de Sam Inc., un
importantefabricante estadounidense dwoductos farmacéuticoddemas, le pidid
al Sr. McKenzie que lproporcionara mas detalles sobrevécuna.

A su regreso a Australia, el Sr. McKenzie escriki6 Dr. Washington una carta
(Documentol) en la que describibrevementda vacuna Multi- Gene® y sugentajas.

En surespuestgDocumento ll), el Dr. Washingtonmanifestd interégpor la vacuna y
propuso que las partes se reuniedurantesu proxima visita a Australia.

El Sr. McKenzie aceptd |propuestadel Dr. Washington. Desafortunadamense,
secretaria adjuntd a la carta deeptacion, inadvertidamente,una copia de un
informe (Documento lll) preparado poHighflier & Co., una empresa que realiza
andlisis financieros para Ocker; una copia de memorandodel Dr. Humphries
al Sr. McKenzie (DocumentdV); y una apreciacion de Winningham & Losingham,
aboga-dos depatentesde Ocker, acerca de un ofrecimiento de la Unidacsde
Ductonia, de una licencia para vender la vacenalos Estados Unidos (Documentos
VyVI).

En su memorandodirigido al Sr. McKenzie (Documento IV), el inventor Dr.
Humphries, comunic6 que hab&ceptadaun cargo directivo en elepartamentale
investigacion de Sam Inc. Ocker estimdé que estauna "buena noticia-mala
noticia". La mala noticia era que el. Bumphries ya no podria prestar asistencia
en lasnegociacionesni Ocker podriapresentarel incentivo de posiblegaportaciones
futuras del inventor. La buena noticia era quevéz el inventordefenderia Multi-
Gene®frente a otras vacunasompetidoragjue Sam pudiera est@uscando.

Trasun intercambio de mensajes por fax, las partegidean que en vez de reunirse
en Australia seria magonvenientepara ambas reunirsen Doha, y en vista de las
limitaciones de tiempo, Sam propusosigiuiente pograma:

1. Examinar laprobabilidadesle éxito de Multi-Gene®:

2. Analizar la posibilidad de concertar uncuerdo de licencia y las
condiciones del mismo, incluidas:
a) la definiciéon del activo cuya licenciaa®rgara;y
b) la indicacién del tipo de licencia excl@givo exclusiva, con/sin
derechos de sublicencia, y el territorio cplgarcara.
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Determinar, si se pudieran identificarondiciones mutuamente
aceptableslos arreglos financieros del acuerdo, incluidos dorcernientes
a

a) forma ycronogramade los pagos; responsabilidad por la
fabricacion de vacunas vy la realizacion de ensagagp inicial y
regalias; licenciaotalmente pagadg;

b)  otrasconsideracionenancieraspertinentes.
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DOCUMENTO1

OCKER LIMITED

Dr. G. Washington
Director delDepartamentale Licencias
Sam Inc.

Ref: Vacunarecombinante Multi-Gene®

EstimadoGeorge:

Ha sido para mi un placer conocerlo en réziente Conferencia Anual sobre
Atencion Sanitaria celebrada en San Francisco y, segdircohvenido, adjunto a la
presente algunanformacion no confidencial sobre la tecnologide la vacuna
recombinante Multi-Gene@ara que la@xamine.

En consonancia con swantecedentesQcker considera que en el futuro funcionara
comouna empresa incipiente dBotecnologia centraden productosde inmunoterapia
que fortalecen el sistema inmunitario de las personam @ fin de prevenir o tratar
enfermedadey trastornos.

Ocker haconcertadacon el Dr. Humphries y la Universidad de Melbourae acuerdopara
comercializar algunos activos geopiedadintelectual, en virtud del cual ambos han cedido
a Ocker los derechos relativos a la tecnologia dealeunarecombinanteMulti-Gene®.
Actualmente, Ocker se dedica principalmente al desarrollo yctanercializacion del
producto.

La vacunarecombinanteMulti-Gene® es unaplataformatecnolégica utilizable en el
desaro- llo de diversogproductoso tratamientogara una gran variedad éafermedades.
De hecho, estd comenzandoa contribuir a la produccion de nuev@soductos muy
prometedoes.

La tecnologia se basa en ueatrategiade vacunarecombinanteeforzada, que incorpora
en una célulahuéspedmoléculasinmunoterapéuticas medianta coexpresion de un
antigenoy una citocina. En los dibujos adjuntos se descebatecnologia.

Como usted podra observar, la vacuna actia mejoraladcapacidad del organismo para
dar una respuestanmunitaria eficaz a urantigeno.Por lo general, urantigenoes una
molécda extrafia provenientede un virus, una bacteria, umgente patdégena otra
molécula, antecuya presencia el sistema inmunitario del organisgenera unaespuesta
inmunitaria corsistente, por ejemplo, la produccion deticuerposo la activacién de
células de citocind. Las citocinas son moléculamportantesque estimulan laespuesta
del sistemanmunitario.
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A través de la tecnologia de la vacurecombinanteMulti-Gene® se suministran el
antigmo en forma deADN recombinadoy una citocina, a fin de estimular fespuesta
inmunitariay propiciar una defensaadecuadante elantigeno.La respuestanmunitaria

del organismaal antigencse refuerza por la coexpresion de la citocina elantigeno.

La tecnologia utiliza un virus inocuo para adntmais en el sistema inmunitario del
receptorla vacuna con el ADNecombinadoCuando el receptor esta infectado con el
virus, elantigeno y la citocina se expresan en las célulasctadas del virus y se liberan
provocandola respuestanmunitaria alantigenoy, consiguientementey la enfermedad.
Aunque no sdalimitado a utilizar ninguna forma particular deus, Ocker hadoptadcel
virus varidlico aviar como medio preferido de adistimcion en vista de su inocuidad; este
virus provoca lanfeccién pero no prolifera eneceptoresio aviarios.

Ocker prevé realizar las fases 1, 2 y 3 lds ensayos, Yy establecer alianzas
estratégicas mediant&encias con miras a introducir las vacur@gperimentaleen el
mercado Al esterespecto, cabe sefialar que Ocker na@dracertadaingin acuerdo de
colaboracion con el fondo de capitales de riesgdGthxoSmithKling(GSK). Esta empresa
ha adquirido el 5%de las acciones de Ocker, pero ello no le otorga umiag posicion
preferencial parabtener nigln acceso ni derecho en relacion dbulti-Gene®.

Ocker estatrabajandopara realizar una prueba de su vacamiituberculosaen seres
humanos, con el propésito ddemostrara eficacia de Igplataformatecnoldgica vy los
considera-bles progresos realizados. La Administracion ded&etos Terapéuticosde
Australia (TGA) ha autorizadola realizacion de las fases 1 y 2 de los ensayos, ¢
llevaran a cabo comacwnas producidas en Australia por un fabricarprobadopor la
Administracion deAlimentosy Medicamentosle los Estados Unidos; en este contexto, ya
ha comenzadel reclutamientode pacientes con tuberculosis. Los resultaddsergsayo,
que se realizara en Australi®vdaran la inocuidad,inmunogenicidad/ eficacia clinica y
serviran paraobtenerla aprobacidnreglamentariaen otros paises. Por otra parte, la
Organizacion Mundial de la Salud lmorgado una donacién de US$ 25 millones a un
consorcio (del que Ocker forma parte) pap@e desarrolle una vacuna profilactica contra
la hepatitis B.

Nuestra tecnologia cuenta con uapropiadaproteccion mediante patentey en los
EstadosUnidos, el Canada vy Australia se han reconocidmplias reivindicaciones
concernientes: i) composiciones vacunales para estimular tespuestanmunitaria; y

i) métodosde fabricaion de esasomposicionesPara su informacién, adjunto una
copia del resumen vy las reivindicaciones de leemat N°5.999.310de los Estados
Unidos, a nombre de Blumphries.Las correspondientesolicitudes depatentese estan
tramitandoen oftras jurisdiccionegntreellas Europa, Japén y China, y confiamos en que
oportunamente obtendremos patentesremindicacionessimilares.

Creemos que esta es upportunidadmuy prometedoraEstamostotalmentedecididos

a comercializar Multi-Gene® y por eso hemos invertithas de dos millones de délares,
peo necesitamos mas capitdy tal vez un asociado estratégico) para proseguir
vigorosament@estaempresa.
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Después de que haya analizado usted nuestegnologia,con mucho gusto
conversaemosacerca de su interés &fulti-Gene®.

Lo saludacordialmente Barry

McKenzie
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Una vacuna recombinante con un vectorvaleunaque incorpora una primera secuencia nucleotidicapazde
expresarse coman antigenagpolipéptidoo como parte delmismo, yunasegunda secuenaiaclectidicacapazde
expresarse comanalinfocina,0 parte deella, eficazparafortalecerla respuestamunitaria al antigeno polipéptido.
Los vectoresde la vacuna incluyen poxvirus, herpes vimisadenowus, y la linfocina puede ser una interleucina, un
fador denecrosis tumorab interferdngammacE! vector devacuna puede expresan antigeno polipéptidextrario al
vectorhuésped.

2 reivindicaciones17 paginas con dibujos
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5,999,310
Las reivindicacionesson las siguientes:

1. Una preparacion para estimular una respustainitaria aun
antigeno polipéptido en un huésped humano o apoompuesta
por un vector para expresar un antigeno polipémidel menciona-
do huésped humano o animal; dicho vector constairch primera
secuencia nucleotidica expresada como antigenipéptilo, yuna
segunda secuencia nucleotidica expresada commligétdo con
actividad linfocitica, mas eficaz para reforzar la respuesta
inmunitaria al antigeno polipéptido en ese huéspadmano o
animal, en comparacién con la respuesta inmunitpreaprovocaria
en dicho huésped humano o animal la administrag@mn vector
que incluyera solo la primera secuencia nucleatidien el que
dicho polipéptido con actividad limfocitica se cpessa con ese
antigeno polipéptido en el mencionado huésped haneaanimal.

2. Un método para producir la preparacién en @oascia con la
reivindicacion 1, que abarca la inclusion de unprimera
secuencia nucleotidica en el vector, que se exp@sa un antigeno
polipéptido extrafio al vector, y una segunda &ecia
nucleotidica que se expresa como un polipéptido actividad
linfocitica y que es mas eficaz para reforzar lspuoesta
inmunitaria al antigeno polipéptido en ese huéspeachano o
animal, en comparacion conriespuestanmunitaria que provocaria
en dicho huésped humano o animal la adminignacie un
vector que incluyera sélo la primera secuenciaeuiidica, en el
que dicho polipéptido con actividad linfociticac®expresa con ese
antigeno polipéptido en el mencionadoéspedcdumano o animal.
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DOCUMENTOII

SAM INC.

Sefor:
B. McKenzie Director
GeneralOcker Ltd.

EstimadoBazza,

Le agradezcomucho su Ultima carta. Me alegra que se hajeride en ella a la
invenciondel Dr.Humphries.

La BCG es la vacuna m&omunmentautilizada para prevenir la tuberculosis, y su eopl
seremontaa casi cien afios. Como usted sabe, es muy eficappaporcionamproteccion a
los nifios, y tiene el efecto adicional detegercontra la lepra. Siembargosabemos que
su eficacia para prevenir la tuberculosis en adultasiaconsiderablementen diferentes
partesdel mundo vy, porsupuestola BCG ya no seecomiendaen los Estados Unidos
porque interfiere con la pruebacutaneade la infecciéntuberculosaEl actual tratamiento
contra la tuberulosis consiste, por lo general, en la admirigira de tres, o
preferentementeuatro, antbioticos especificos (y costosoduranteun periodo de seis
meses. Estératamientosueleser eficaz, aunque recientemense han observado formas
de tuberculosis resistente a &#ibiodticos.

Sam considera que la tecnologia que usted ha tessisuficientemente interesante
meree un examen mas a fondo y un eventual arregieercial; noobstantegcreemos ver
algunos potenciales problemas gravesparticular:

a) Desde que el Instituto Nacional Americano dergiées y Enfermedades Infecciosas
elabad su propio "proyectopara producir una vacunantituberculosa’ha habido un
renovadanterés por desarrollar una nueva vacuna ynuavo tratamientocontra la TB.
En conseuencia, el Gobierno de los Estados Unidos astgnandaonsiderables recursos
financigos para producir una vacurentituberculosaAdemas, empresasfarmacéuticas
mucho mas experimentadague Ocker estan invirtiendo cientos de millodesddlares
para desarollar una tecnologia genérica de vacuna®bienersus beneficios de las
actividades contra la TB.

Por ejemplo, sabemos que un prestigiosexperimentadgrupo de San Francisco bdas-
arrollado una vacuna BC@enéticamentenodificada con eficacia reforzadaTambién
teneanos conocimientode que una empresa suiza ha producido una vactifizando la
expresion de antigenosTB en bacteriasmanipuladas,entre ellas salmonella y listeria.
Asimismo, se sabe queGSK ha realizado notables progresos con una vacupaeqplea
un ADN desnulo, que permite inyectatirectamentesn el musculo o la piel uantigenolB
con ADN codificado, lo cual,obviamenteges unmétodoeconémico y simple para inocular
antigenos.Por lo tanto, su tecnologidmultigénica” es una de las diversas tecnologias
posibles.
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b) El mercado relativo al desarrollo de vacunas es natiyoa por lo que no nosorpende-
ria encontrartras personas que hubieran estadibajandcen tecnologias total parcial-
mente similares. Esperamos que usted haya adaliindagacionessobre el estado de
desrrollo de esa tecnologia y nos pueda informarcacde la firmeza de su posiciéon en lo
que concierne apatentes.Antes de seguiradelante,necesitamos garantias de que
podremos utizar la tecnologia en los Estados Unidos sinaenten conflicto con ningin
otro titular de patente.

c) Estoy seguro de que usted conoce en detaleidsgos relacionados con la teragini-

ca. La introduccién de genes engelnomade una persona no es algo que putmiaarse
con ligereza. Este tipo de tecnologia recibi6 @mdgu comentarios negativos en la prensa
los Estados Unidos, a raiz del fallecimiento depaniente sometido a terapia génica. Estos
son riesgos graves, gunque tomemolss maximasprecaucionesyn desastre derivadde
una terapia génica podria arruinar a cualquiepresa que fuera kuficientemente audaz
para utilizarla.

d) En lo que respecta al elevado riesgo, ustednéacionadda autorizacion de IAGAy el
éxito logrado en ensayos con animales. é8itbargo,segin nuestra experiencia,pl@babi-
lidad de trasladar con éxito la vacunacion detlem animal al receptohumanoesinferior
al 10%. Usted debera tenpresentegue los riesgos del licenciatario son muy elevagiagje
cualquier arreglo de licencia debera reflejar @saacion.

e) Una vacuna preventiva contra la infeccioré ssstosa, y su introduccion enneércado

demandaranuchos afiosLas vacunas preventivas también implican un alto desadoque

se administran a personas safies;zuentementeifios, y por lo tanto deben sEt0% segu-
ras. Evidentementeel tratamientode pacientes infectados con el virus de la tubescs es

menos costoso Yy su introduccion en el mercaslon&s rapida, pero el nimero pEcientes
es menor y podria ocurrir que gompetidordesarrollara una vacuna, y geatonces nadie
contrajera nunca mas la TB.

f) Por supuestola TB no es un simple virus, como el de la gripe. Existemerosas incogni-
tas y creemos que no sera facil quéDd apruebda comercializacién como si se tratace
una vacuna antigripal. Como usted verécesitaremogue laFDA autorice la fabricacion y
la comecializacion.

Tengoprevisto algunos viajes en las proximas semaggsydria pasar por Melbournelonde
propongoque nosencontremoslLa semana que viene le enviaré por fax algurechab y
horarios.

Estimado Bazza, estoy seguro de quérafiajamoguntos podemosdlegar a algun tipae
trato mutuamente aceptablEspero compartir con usted una Fosters bien friauemagni-
fico y soleadopais.

Un cordialsaludo,

Dr. George Veshington
Director delDepartamentale Licencias Sam Inc.
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DOCUMENTO Il

HIGHFLIER & Co. Blue Sky
Analysts

Sefior:
B. McKenzie Director
GeneralOcker Ltd.

Ref: Multi-Gene®/Sam
Resumen

Nos referiremos a nuestra reciente reunion aeque se nos encargé un analisis de los
pun-tos fuertes y débiles y lagportunidades amenazas concernientassu tecnologia
Multi- Gene®. Nos referiremos también a su avisolulees, de que urepresentantde Sam
podria viajar a Melbournepréximamente,y que antes de completar nuestro informe
detallado debeiamos proporcionar urgentementeun resumen preliminar de nuestro
andlisis. A continuaién presentamosese resumen que, si bien se élaboradocon
limitaciones de tiempoconfiamos en que sea una valiosa ayuda en las rewiode
negociacionPorsupuesto, estamalspuestos a asistir a esas reuniones si foE@so.

La tecnologia
Multi-Gene® cuenta con umportantendmero de puntos fuertes,saber:

e jFunciona! Bueno, hd&uncionadoen los ensayos clinicos realizados con animales
infecta- dos conmicobacteryuntuberculosis, la bacteria de la TB, y es razamapknsar
que tiene excelentesprobabilidadesde funcionar en personas (pupuestola fasel de
ensayossera important@ara determinaisu seguridad).

e La tecnologia podria utilizarse para tratarprgvenir laenfermedadmas difundida
delmundo; casi 10 millones de personas desarralizia afio undB activa, y tres millones
depersonas mueren conmmnsecuencide estaenfermedad.

e Es muy ingeniosa; loantigenosy las citocinas provocan un@spuestanmunitaria a la
enfermedado infeccion y,combinadasal mismo tiempo refuerzan el efecto de esa
respueta. Gracias a la sinergresultantdas probabilidadesle que etratamientosea eficaz
aumenan considerablementéObsérvese que también podria apropiadapara una
vacunapreventiva o profilactica - mas promesas ghnancias).

e Dispone de una buena proteccién ptepiedadintelectual. Las oficinas dpatentede
los Estados Unidos y de otros paises en todo etlmthan reconocido el caracter novedoso
dela invencion del DrHumphries.
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Un precedentedtil - Biovac Holdings Limited

Biovac es una conocida empresa hietecnologiagque cotiza en la bolsa de Australiagse
respecto, algunos puntos en particular son importantespara Ocker en l@onceniente
al andlisis de su actual posicioregtrategia.

En primer lugar, lastrategi@mpresarial de Biovac ha sido, y sigiendo:

< identificar, en fasetempranade desarrollo,medicamentogiue aborden necesidades
engran medida insatisfechas, y

e actuar rapidamentepara introducirlos en eiercado, especialmente mediante
alianzas estratégicascon asociados capaces de ejecutar proyectos rir |okel
descubrimient® de la fasgempranale ensayos clinicos.

La estrategiale Biovac ha sido muy fructifera. La empresa fiusdadaen 1985 pardinan-
ciar (en particular) la investigacion y el desdor@e unmedicamentantigripal basado ean
inhibidor de laneuraminidasaBiovac identificé a Big Pharma como el asociadofegigo; en
1989 se firmaron las bases éetendimientale un acuerdo, y en 1990 se concert@calker-
do detallado.

En 1993 comenzaroros ensayos, que s®mmpletarorncon costos estimados en US$ 2 millo-
nes, US$ 5 millones y US$ 10 millones (para lasddsll y Il respectivamentelEn 1998 se
presentaronante organismos deglamentacidome Australia, Europa y los Estadosidos,
solicitudes de autorizacion para fabricar, cwmézar y vender eimedicamento antigripal
actualmentdlamado Bonza. Durante el ejercicio fiscal quealid en junio de 2000 s®or-
garon las autorizaciones y Bonza se introdujo é&dto en los mercados de los Estadosdos

y Europa.

En el primer afio las ventas fueron de unos US$riillones, principalmente en Europa y los
Estados Unidos (aunquactualmentda venta de Bonza es&utorizadeen mas de 4@aises,
que representarl 85% del mercaddarmacéuticomundial). Para Biovac, ello supusega-
lias del orden de los US$ 10 millones (esa sunwigdiaber incluido un anticipo degali-
as u otro pago de Big Pharma, pero habria sido(mnealesta) deduccién de regalias para la
institucion investigadora). No se conocen rHadrgenesle Big Pharma, pero segimuestra
estimacién optima, el 70% seria el beneficiomnsbbre las ventas, antes de calculagéss
tos generales de kmpresajncluidos los de investigacion y comercializacidfi.precio de
venta de Bonza es de US$ 100.ifderesantesaber que el afipasadode sus US$ 15 millo-
nes de ingresos brutos, Biovac invirti6 US$ 10lames en investigacion y desarrollo,sea
mucho mas del 10% habitual eniddustria.

De cara al futuro, se prevé una rapida introdurccitel productoen elmercadoy seespera
que las ventas de Bonza en los préoximos cuatros afioenderarpor lo menos, a US$50
millones; ahora bien, esta es una apreciacion mageradaya que se habtenidola auto-
rizacion reglamentariaen otros paises y las reivindicaciones de BonzZaaseampliado au
utilizacién en nifios; ademas, se estd desarralland medicamentgara prevenifademas
de tratar) la gripe. Aun asi, nuestro andlisi€le que Biovac haecuperadda mayorparte
de su inversion en el primer afio de ventasoysiguientementessta ha sido unaperacion
fructifera.
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Algunas consideraciones financieragtiles

Todossabemos que, debido a la erosién provocadalapaflacion y a los riesgoderivadogle la
comercializacién deéecnologia,un délar en el futuro vale mucho menos queddtaren mano
hoy mismo. Por lo tanto,debemosutilizar los célculos de valor actual nettNPV o DCF) para
entenderde forma urgentey realista el valor actual, en ddlares, qu®bable-mente tendran
los flujos de ingresos y gastos actuales yrésturelacionados con Multi- Gene®. Mientrasdan
y a reserva de un nuevo examen 'y revision, heratiiladoapoxi- madamenteyue elNPV de
esa tecnologia es de US$ 12flones.

Esta suma no permite efectuar ninglin pagobafjloi de regalias a Ocker y, por tanto,
cuando (o en caso de que) usted concierte uerd@ucon Sam (o con otro licencitario) NV

se reducird consiguientementeSin embargo, esa suma refuerza las hipotesis de que las
inversiones de Biovaguardanrelacion con losnargenesias fases Il y Il se completaroral final

de los afios primero, tercero y quintespectivamentea comercializacién comenzén el quinto
afio y las ventas fueron de dos millones de dosis;el decimoquinto afio lasven- tas
ascendierona 90 millones de dosis; las regalias gmmgaderasa Ductonia y losimpues-tos
representarel 33%. Masimportanteadn, el costo mediponderadadel capital es un dis- creto
40%, que refleja los riesgos técnicos y comersiatmexos.

Estas son técnicas estadisticas en las que smragkorias de probabilidad y valoreguiva-
lentes de certeza, queuedenser muy Utiles paraleterminarla exactitud de ciertasumas.
Abordaremosmas detalladamentesta cuestién en la reuniéon qoelebraremogara exami- nar
el proyecto de resumen, de modo guaelamosconcluir nuestroinforme.

Sam Inc.

Sam es una empresa muy conocidaynqguemucho menor que gigantes como Pfizer,
GlaxoSmithKline & Merck, o Big Pharma. Hace algun@gios, Sam introdujo con éxito en el
mercado urnimportante medicamentauevo, y creemos que estdiscando activamenig con
inquietud) oportunidadesde licencia. Porconsiguiente,en nuestra opinion, laecnologia
relacionada con IdB y Multi-Gene® es una buenaportunidadpara Sam.especialmente
porque el mercado de T8 debe ser por lo menos el doble que el de la gfipevez seamos
demasiado optimistas, pero creemos que Multie@empodriarepresentar anualmente unos
US$ 1.000 millones, al igual que el Viagra (ingratia), el Lipitor (colesterol) y eNorvase
(hipertension) de Pfizer.

Por (ltimo, esimportanteinsistir en que laTB no se circunscribe a paises talesmo
Camboya, Sudafrica o Zimbabwe. En los Estadosid$nhayactualmenteunos 15millones de
personas con TB. Entre 1993 y 1996 Nueva YorktégaUS$ 750 millones pargroteger
hospitales y carcelesSuponiendola observancia detratamiento,cada caso implica umosto
promedio de US®5.000,y si se trata de undB polifarmacorresistentesa sumapuede
ascender a US#50.000por caso.

Por todo loexpuestocreemos que usted puedsncontrarsen una posicion muyentajosapero,
en todo caso, estimamos que lo mejor seria bustacuerdo de licenctatalmentepagaddaras
una comercializacion eficaz; a ese respecto, liaremos vy justificaremosestaconclusion en
nuestro informecompleto.
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HIGHFLIER & CO.
DOCUMENTO IV

OCKER LIMITED

Memorando
A: B. McKenzie
De: BHumphries

Estimado Bazza:

Después de haber leido el informe de Highflieedo entendempor qué ese barco esta
apunto de hundirse. Ese informe no vale el papekleque fue escrito, por no hablar de
los miles que tlpagastepor él.

Déjame exponercrudamentalgunos hechogoncetos.

1. He oido rumores de que existen, por lo menas, tecnologias competitivasnabacteria
de listeriamanipuladacon antigenosde tuberculosis, y una vacuna que incluyeADN

desnudocon antigenosmdltiples. Una vez que se ha invertido una enorsiema en el
desarrollo de un proceso alternativo y ese pmcebtiene laaprobacionde laFDA, no

que-dan esperanzagara ninguno de los otros, jy eso nos incluymsotros!

2. Estda muy bien pedir una suma global una wez cse haya alcanzado la fade
comercializacion.Te recuerdo que en sélo dos afjpsdremosrecuperar nuestraacciones.
Dado que el capital de la empresa se dilapida ettdos tus costosos asesores, entre ellos
Highflier, tendras problemas para desemboléms US$125.000,a menos quedbtengas
algun tipo de tasa por gastos iniciales o un @cuesuficientementeiguroso queotorgue
alas acciones una cotizacidon superior a su valoredeate. A mi juicio, lo qugueremoss
unasuma global inicial y regalias sobre lentas.

3. ¢Qué protecciontenemossi Sam no consigue desarrollaigorosamentesu vacuna
antituberculosa?;Podemos adquirirla y conceder licencias emderla acualquiera?
Seguramentdge hubiera convenido consultar a un buen as#sdicencias en vez desos
farsantes con symobabilidadey generalidadeg precedentes indtiles.

4. Hagas lo que hagas, mi querido Bazza, lo hamdsmi. Heaceptadoun cargoalto
excelentemente remunerado Sam, y me iré el mes que viene.ddntratocon ellosme
impide proporcionar asesoramiengxterno, asi que tendras que arreglarte solo.nés
significa que yo piense que el acuerdo no puedacidnar. Aln creo que es una buena
idea y que el proceso es eficaz, a condicion @epmpngas manos a la obra y lo vendas, en
vezde quedarte sentado encargaocatisimos informesnutiles.

iGracias!
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DOCUMENTO V

UNIVERSIDAD DE DUCTONIA
54 Gene Way, Ductonia, CA, Estaddsidos

Sr. B. McKenzie
Director GeneralOcker Ltd.

Ref.: Vacuna @combinante
Estimado Sefior McKenzie:

Hemostomado conocimientde que su empresa es la titular dpddenteN°® 5.999.310 de
los Estados Unidos, en la esfera de vacusasmbinantesDe nuestro examen de paten-
te sedesprendejue usted podria necesitar una licencia de laddsidad de Ductonia (UD)
para aprovechar al maximo cierteementosie supatentela UD esta dispuesta adrecer-
le a su empresa condiciones de licegy@aerosagn relacion con el valioso sistema tdens-
ferencia de genes que es objeto de nugsiit@nteAvipox.

Si bien en la actualidad se utilizammerosagécnicas para introducir genes en células, la
investigadora Henrietta Fouletta fue la primeraproponerel uso de vectores Avipgara
transferir genes a las células. Esta tecnologta protegidapor lapatente 1.234.56de los
Estados Unidos, conocida corpatenteAvipox, cuyo titular es la UD. Este sistema tdans-
ferencia de genes virales es superior a las tegfasloexistentes, porque la utilizacion de vec-
tores Avipox permite superar muchas de las Bgudificultades relacionadas con lexto-

res virales. Ademas de alcanzar tasas de tcan@fie mas elevadas, el empleo \@xtores
Avipox recombinantedimita la replicacion viral y disipa lagreocupaciones concernienias
una eventual infeccion viral.

La UD fuefundadaen 1872 y tiene una reconocideputacionde excelencia en el cammuie
la biotecnologiaDispone de una amplia cartera platentes centraden sistemas daans-
ferencia de genes. Nmbstantegl punto fuerte de la UD es la investigacion, acdmecia-
lizacion. Tenemosun buen historial de licencias de nuestra tegial yconocemodascom-
plejas cargas qusuponeras regalias para las nuevas empresimgarmacéuticasPor tal
motivo, la UD esta dispuesta a ofrecerle una &izeno exclusiva a una tasa miazonable;
dependienddel uso de la tecnologia se podrian considerarlitenciagdiferentesa saber:

Opcién 1. Utilizacién en vacunas general
Tasade concesion de licencia: U$680.000;y
Regalias sobre las ventas net@s5%.

Opcidn 2. Utilizacién en una vacuna contra unia safermedad
Tasade concesion de licencia: U8%.000;y
Regalias sobre las ventas netags%.

Opcidn 3. Utilizacion paranvestigacion/ensayos/fineg® comeciales
Tasade concesion de licencia: U$8.000.
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Todaslas licencias ofrecidas tienen un ambito d#ézation limitado a América deNorte
(Canadd, Estados Unidos y México). Ndbstante,la UD dispone también de los
correspormlientes derechos deatentede esa tecnologia en Europa, China y Japon vy, si
fuera preciso, esta dispuesta a negociar una licencia mundialm@de se puede prever la
opcion deampliaru obteneruna licencia, ya sea para Europa o el restondehdo,en caso
necesario; losarreglos financieros para esos territorios son iguae$os previstos para
América delNorte.

Si lo desea podemosenviarle nuestro acuerdo modelo de licencia garaexamen y
aprobaion. Hasta epresentemas de 50 empresas han firmado nuestro acuerddelon
de licencia. Confiamos en que apreciara ustede I@s condiciones financieras son
modestasy, corsiguientementeno es posible modificar los términos del acuerodelo
de licenciaparaningun licenciatario emparticular

Lo saluda muyatentamente.

John Avery
Director delDepartamentale Licencias
Universidad deDuctonia
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DOCUMENTO VI

WINNINGHAM & LOSINGHAM
PATENT ATTORNEYS AT LAW

Confidencial: Secretgrofesional

Sefior B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Ref.: Universidad de Ductonia, Patente IN234.567de la Estados UnidagatenteAvipox)

Estimado Sefor McKenzie:

Nos referiremos a su reciente carta en la quenmasifestabau deseo dsaber:

« silapatenteAvipox es valida;

< sila utilizaciéon de la tecnologia Multi-Gene® pOcker (o cualquier licenciatario)
infringiria la patenteAvipox en los Estados Unidos; y

e sies necesaria una licencia de la Universidadudetonia.

En nuestra opinién, un tribunal dictaminaria qas fleclamaciones relativasAaipox son
legitimas. Esta conclusién se basa en nuestroisendkl historial de la tramitacion y del
estadode desarrollo que alli se menciona. Segun rsstsucciones, no hemos realizado
separadamente unablUsquedalel estado de la técnica. En particular, estiosangue se
cumplen los requisitos juridicosoncernientesa novedad y no evidencia. Hemos
interpretaddas reivindi- caciones segun las normas hal@tuadeinterpretacion Aunque
creemos que laspinionesmanifestadason correctas, en caso de litigio siempre existe
cierto grado dencertidumbe.

Dado que la vacuna de Ocker y metodode preparaciénestan comprendidosen el
ambitode las reivindicaciones de faatenteAvipox, ya sea literalmente o en virtud de la
doctrina de equivalentes, creemos que Ocker seegponsablgor infraccion depatente.
Le informamosque, en principio, la situacién es similar en otpadses, pero creemos que
seriaprudenteverificarlo antes de fabricar o vendefectivamenteel productoen otros
paises.

Ademas, hemos analizado la carta enviada pdyni@ersidad de Ductonia a Ocker en
relacion con una licencia de [gatenteAvipox. Cabe sefialar que fetenteAvipox incluye
unareivindicacion deproductoy una reivindicacion de proceso, por lo que ni@artacion
de la vacunaecombinanteMulti-Gene® en los Estados Unidos supondria urfeadnion
con arreglo a la legislacion de los Estados Unidos. d@msecuenciasi Ocker (o cualquier
licenciataio) desea fabricar, importar 0 vender la vaclalti-Gene® en los Estados
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Unidos, necediara sin duda una licencia de patenteAvipox para los préximos 15 afios.
Hemos examinao las condiciones propuestasy estimamos que reflejan @nfoque
habitual de la universidad¢consistenteen ofrecer a bajo costo una licencia no negociable
en términosequitativosy razonables.

Lo saludamos mugtentamente.

Winningham &Losingham
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C. Unprocedimientgara reducir las emisiones dmbre
Antecedentes

Mas del 90% del suministro mundial de mineralescdbre se realiza&n forma de
sulfuros mineralesecuperadosle unconcentrad@ue normamente contiene entre el
20% vy el 30% de azufreTradicionalmentegse concentradee funde vy la mayor
parte del azufre, o todo, se emite aimosferaen forma de didxido de azufre
(SO2). EI Organismo de Proteccion Ambiental de los Estados Unidosekaido la
adopcién de normas oficiales sobre emision de dioxido de r@zufy en la mayoriale
los Estados de ese pais se exige que las emisiendgxido de azufreo superen el
10% del azufrecontenidoen el concentradomineral. En Australia y el Canada
existen requisitos legalesmilares.

El Dr. Humphries, un quimico australianmdependientecon amplios conocimientos
en materia de procesamiento de minerales, descubrihace tres afios un
procedimientoque utiliza una reaccion quimica ya conocidarapreducir las
emisiones de dioxido de azufdrrantelas opeaaciones dedepuracionde minerales de
sulfuro de cobre. El descubridorcedié sus derechos de invencién a una empresa
australiana ecientemete establecida, Ocker Limited, a cambio dena u
participaciéon enesa empres&n un acuerdoseparadoQOcker convino en recuperar
esaparticipacion medianteel pago de US$00.000si, en el plazo de dos afios, el Dr.
Humphries deseabarenunciar a ella. Ockepresentdsolicitudes de patentepara
protegerla invencion en los paises en que considerd queEoekedimientose utilizaria
con mayor probabilidad. Esos paisesrgaon, ademas, proteccion a la marca
CuprOz®, utilizada para identificar epeocedimiento.

Durante una reciente visita a los Estados UnidoSy.eMicKenzie,Director General de
Ocker, conocié al DWashingtonen una conferencia de la Sociedad de Ejecutieos d
Concesion de Licencias, y le mencioné Ioabajos del Dr. Humphries. El Dr.
Washingtonmostré interés por la invencion y dijo que erae€ior delDepartamento
de Licencias de Sam Inc., uproductor estadounidensdge cobre quemanejaba
aproximadamentel 20% de ese mercado en los Estados Unid@y. Washingtonle
pidi6 al Sr. McKenzie que Iproporcionaranas detalles sobre ptocedimiero.

A su regreso a Australia, el Sr. McKenzscribi6 una carta al DiNashington
(Documento 1), en la que describia pebcedimientdCuprOz® y sus/entajas.

En surespuestgDocumento ), el Dr. Washingtonreiter6 su interés y sugirié que las
partes se reunieradurantesu proxima visita a Australia.

El Sr. McKenzie aceptd la invitacion del Dr.aghington. Desafortunadamenss,
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secretaria adjuntd a la carta @eeptacion, inacgertidamenteuna copia de un informe
preparadagpor Highflier & Co.,una empresa que realiza analisis financieros Pakaer
(Documento Ill), y una copia de unmemorando del Dr. Humphries al Sr.
McKenzie (Documento 1V).

En sumemoranddirigido al Sr. McKenzie (DocumentdV), el inventor Dr. Humphries,
comunicé que habiaceptadaun cargo directivo en elepartamentade investigacion
de Sam Inc., si biemanteniasu participacion en Ocker. Ocker estim6 que esta
una "buena noticia-malaoticia”". La mala noticia era que el Dr. Humpkriga no
podria prestarasistencia en lasegociacionesyi Ocker podrigpresentael incentivode
posibles aportacionesfuturas del inventor. La buena noticia era qual vez el
inventor defenderiaMulti-Gene® frente a otrosprocedimientos competidoregie
Sam pudiera estdruscando.

Trasun intercambio de mensajes por fax, las partegdigdean que en vez de reunirse en
Australia seria masonvenientepara ambas reunirsen Ciudad del Cabo, y en vista
de las limitaciones de tiempo, Sgropusoel siguienteprograma:

1. Examinar las ventajas dalocedimiento CuprOz®.
2. Analizar la posibilidad de concertar aouerdo de licencia y las condiciones
del mismo, incluidas:
a) la definicién del activo cuya licencia@®rgaray
b) laindicacién del tipo de licencia exclusivo exclusiva, con/sin derechos de
sublicencia, y el territorio quabacara
c) el suministro de asistencia técnwarmanentgor parte de Ocker
3. Determinar, si se pudieran identificndiciones mutuamenteaceptables,
los arreglos financieros del acuerdo, incluidescloncernientesa:
a) forma yronogramale los pagos, pogjemplo,
. pago inicial y regalias;
. licenciatotalmente pagady;
b)  otrasconsideracioneBnancieraspertinentes.
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DOCUMENTOI

OCKER LIMITED

Dr. G. Washington
Director delDepartamentale Licencias
Sam Inc.

EstimadoGeorge:

Ha sido un placeencontrarloen la reciente reunién de l&S (Estados Unidos). En esgor-
tunidad le hablé de CuprOz®, nuestppocedimientgpara recuperar cobre a partir sidfu-
ros minerales, con una considerable reducciérendisiones dexzufie.

Entiendo que, hasta ahora, m®ductores estadounidensiEscobre han logradmantener
alejados a los funcionarios del Organismo de PeaiacAmbiental gracias a se®ntactosen
los medios politicos, a suazonados argumentasbre el relativo aislamiento de ladbricas
con respecto a las aredensamente pobladasa la importancia vital del cobre bargpara
el mundo industrializado. Sembargogcreo que esta situacion cambiara rpuynto.

Tal vez hayanotadousted que en Australia, donde la legislacion piesain maximo demi-
siones del 10%, igual que en su pais, ya ha habidenazasle juicio. Ademas, he viston
informe reciente sobre un discurso muy fuerte d®msidente ante la Asociacion Ekneros
de los Estados Unidos, en el que advidiaramente, "dejede contaminaro acabaran en
los tribunales”.

Nuestro procedimientoofrece a su empresa urgportunidadideal de prepararsepara lo
inevitable. Mediante la aplicacion de nuespoocedimientca escala de laboratorio, eemos
gue en un plazo de dos afios su fabrica podridegaisno so6lo el requisito actual, que fija
el limite de emision en un 10%, sino incluso rédese limite al 5%, tal como f@opone
en un proyecto de ley sometidactualmentea examen en garlamentalel Japon. Naono-
cemos ningun otr@rocedimientaque permita alcanzar esbmiites.

Nuestro procedimientopara recuperar cobre a partir de sulfuro de caololkiye lapaletiza-
cién de una mezcla de minerales de cobre ylLegbroporcién de cal varia entre el 80% vy
100%del equivalenteestequiométricalel sulfurocontenidoen el mineral, y ambosngre-
dientes se muelen para producir entre 200 ycHdillas; luego se realiza la paletizacide

la mezcla y se la calienta a utemperaturade entre 400°C y 600°C; la mezdalentada se
filtra con acido sulfdrico para formar una soluci€uifurosa, de la que puede recuperarse el
cobre pormétodosconvencionales, entre ellos la extraccion edditiza, la extracciéncon
solventes o l@ementacionSe adjunta un diagrama de &gseracioneslodo el procesdfun-
ciona muy bien en losxperimentosealizados en laboratorio, y a esa escala hedesaro-
llado conocimientos técnicos sustanciales. Podemeostrar que la eficacia delocedimien-
to es igual a la de symocedimientosactuales, y que leecuperaciérde oro y plata gartir
de escoria es también la misma que se logra cyoré@edimientogonvencionales quaste-
desutilizan.
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La ventaja de CuprOz® consiste en gquediantela paletizacion de la mezcla se pueden-

trolar facilmente la velocidad de reaccién, ceeimportantepara controlar léemperatura
de la reaccion dado que el proceso es exotérngcta temperaturaes demasiado elevada

forman desechos que no eederfiltrar con acidosulfarico.

Afortunadamentela cal actia como uaglutinantenatural yproporcionagranulos capaces
de resistir un lecho de calcinacion de hastapi®jadas)o que asegura un volumen geo-
duccion anual de hastd00.000 toneladalsacia o desde su propia fabrica. Otra vensajs-
tancial es que hemos logrado resultadoedianteel uso decantidades supestequiométri-
cas de cal en relacion con@ntenidode sulfuro del mineral; todavipodemos mantener un
nivel muy bajo de emisiones de sulfuro y, al mistiempo, proporcionartodo el acidosulfl-
rico necesario a partir de la célula de extracaftettrolitica, yobtenerincluso unexcedente
para vender, que a US$ 6 pmmeladaes un derivad@aprovechableLas investigacionesen-
lizadas en Australia revelan que la escoria deagulfle calcio también podria venderpara
producir paneles de yestestinados la industria de laonstruccion.

Hemosobtenido patentesn Australia, Canadd y Estados Unidogsperamosa aprobacion
de las solicitudepresentadasn Chile, Per(i, Sudafrica y Zambia, con lo caldrcaremo$os
mercados de los principales paisgoductoresy confiamos en sumagnitudy firmeza.
Nuestras investigaciones no se han desarrolladainecallején sin salida, y por lo tantoues-
tros conocimientos técnicos s@ertinentesy valiosos.El proceso serigarticularmenteapli-
cable en Australia y el Canada, debido a laivelgbroximidad de los depdsitos de cal y las
minas de cobre. Esta situacidon sugiere buenagpgmigs en lo que respectasublicencias.

George, estoplenamenteconvencido de que si usted llega a un acuerdo nosotros, en
un plazo de cinco afios su empresa podra recudesagastos de investigaciondgsarollo
del procedimiento mediantel otorgamientode sublicencias. Loproductoresde cobre de
todo el mundo estan sintiendo las presiones aciéel con la proteccion del medionbien-te,
y si su empresaadoptaahora esterocedimientotoda la industria estargolpeandoa su
puerta en pocos afios. Por otra parte, upmedira mantenenda puerta cerrada gbtener
entoncesuna importanteventaja competitiva. En todo caso, si la suiyara laprimera
empresa en explotar epeocedimiento podria lograr considerables beneficios. Nuestm-
promiso con respecto procedimientoes absoluto, dado que hemos invertido masnedio
millén en su desarrollo y sélo la falta de capiieb impide seguir avanzando vigeamente.

Espero con interés sus comentarios y sugiero §ju®) empresa estuviemteresadan enta-
blar relacion con Ocker, nagunamospara elaborar uacuedo.

Un cordialsaludo,

Barry McKenzie
OCKER LIMITED
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DOCUMENTO i

SAM INC

Sefor:
B. McKenzie
Director GeneralOcker Ltd.

EstimadoBazza,

Muchas gracias por su reciente carta. Me compsa@memanergue me haya escritacer-
ca de la invencién del DHumpbhries.

Creo que es usted demasiado pesimista en lo gueecne a la situacion relativa adan-
taminacion; como todos sabemos, los politicoddmaimucho y actian poco. Nosotresta-
mos ejecutandoun eficazprogramade control de lacontaminacionbasado en lalepura-
cion de gases, que nos ha permitido redugéstras emisiones eaproximadamenten

40% delcontenidode azufre del mineral, lo queepresentaina mejora del 35% especto

de nuestros niveles anteriores y,mdemento.ello ha satisfecho a nuestrasitoridadegsoca-

les. Sam estima que procedimientoque usted ha descrito ssficientemente intelsante
como para merecer discusiones rpésfundas,y un eventual acuerdo dmoperacion;sin
embargo,creemos que podriapresentars@lgunos problemas graves. Esos problemas seri
an lossiguientes:

a) Creemos que es dificil aceptar catacter novedoso de fmopuestadel Dr.
Humphries. La reaccion de cal y minerales déusulde cobre para formasulfatode
calcio y 6xidos de cobre, y evitar asi la emisitah azufrecontenidoen elmine-ral en
forma de didéxido de azufre es bien conocida eseetor. Sabemos que en el Perl se
esta utilizando un lecho fluidizado que contienavdla, con el propésitode generar la
reaccion que usted tdescrito.

b) Usted se ha referido al suministro deaocimientos técnicos, pero sdirenciona
experimentosa escala de laboratorio. Segln nuestra expgaiecreemos quee
precisara, por lo menos, una inversion de B888.000,s6lo para completar las
pruebas en un banco, a fin de optimizaprelcedimientocon miras a utilizarlen los
Estados Unidos y tomar la decision de ensayarlauem planta pilotoAdemas,se
requerira una inversion adicional daproximadamentdJS$ 1,5 millones para
construir una planta piloto, antes de podedoptarla decision de iniciar Igproduc-
cion comercial. En este contexto, se debera tgmesenteque los riesgos del licen-
ciatario son muy elevados, y que cualquieregior de licencia debera reflejasa
situacion.

c) Creemos que la eliminacién de la escgréficularmentda escoria de yes@odria
plantear graves problemasmbientalesy
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d) Su afirmacion de que CuprOz® es el Umpoocedimientodisponible para esape-
racion no es muyonvincente.Nos han ofrecido umoncentradomde sulfurosque
produciria soluciones con almontenidode azufre, aptas para su venta afédmi-
cantes de papel comagentes blanqueadord$o hemos aceptadgoorque, como
en su caso, gdroductoaln no estaplenamentedesarrollado y sugpromotoes
desean un pago inicial considerable. Ademas heodisuadido la deprimidaitua-
cion actual de la industria papelera, si bien g@s&tdria cambiadrasticamenten el
futuro.

El mes que viene estaré en Melbourne, dopdepongoque nosencontremoslLa semana
que viene le enviaré por fax algunas fechas yrlosaEstimado Bazza, estoy seguro oue
si trabajamoguntos podemodlegar a algin tipo de tratmutuamente aceptable.

Un cordialsaludo,

Dr. George Védshington
Director delDepartamentale Licencias
Sam Inc.
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DOCUMENTOIl

Highflier & Co.
Financial Analysts

Sefior:

B. McKenzie
Director General
Ocker Ltd.

Ref.: Andlisis de decision relativo al potencia litencia deCuprOz®

Siguiendo sus instrucciones, hemos realizado iomestigacion de los puntos fuertes y
débles de su posicién como licenciante de la invenai@h Dr. Humphries relativa a la
recuperaion de cobre. Hemos analizado la situacion desrspresa en el marco de un
"andlisis de decision”, con el fin dedeterminarel maximo potencial que puede tener
CuprOz® parasucompafiia en términos econémicosnediatos.

Hemos tenido en cuenta su observacién de queckosles métodosde produccién de
cobre suponemiveles de emision de dioxido de azuftensiderablementenas altos que
los pemitidos actualmenteen virtud de losreglamentosoficiales vigentes. Asimismo,
hemos tenido en cuenta su observacibn de que esos limiesse hacen cumplir
estrictamentesn laactualidadpero es muy probable que se apliquedximamentey que,
incluso, se fijen limites mas bajos dentro depl@ximos dosafios.

Ademas, nuestra evaluacion se basa esupliestode que elprocedimientodel Dr.
Humphries reducesfectivamentedas emisiones de SO2 a menos del 10%0siblementa
menos del 5%. Nuestro ingeniero de costos @lgué elprocedimientano ofreceahorios
importantes pero tampocodeberia ser mas costoso quepmrcedimientoconvencional.
Si como usted lo sugiere la invencion del Dr. Hurigghaumentara efectivamenieeficacia
defabricacion, ello mejoraria su posicion mas alldague revela gbresente analisis.

Nuestras investigaciones han revelado cierto niim#e hechos sobresalientes relativos a
la situacion actual de la industjoductorade cobre, @&aber:

a) El mercado mundial del cobrepresenta anualmeniaos US$ 3.000 millones,
lo queindica lamagnitudde lo que est4 en juego si pudiera persuadirda a
industria paraque adoptesu procedimiento Es evidente que logroductoresle
cobre nointroducrdan medidas de control de lontaminacionsi pueden
evitarlo.

b) Las cifras publicadas sugieren quealtss hornos erfuncionamientgodrian
modificarse mediantela incorporacion de equipo adicional para cdatrolas
emisiones y satisfacer asi los actuales reqaistecontaminaciondel 10%; a
continuacion pesentamosin cuadro con las estimaciones publicadas. Cuaedo
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realizaron estosestulios el cobre se vendiaaproximadamentea 30
centavos/kg. Sabemos  que dichas modificaciones probablementeseran
insuficientes para satisfacer un nivel 86b.

CUADRO 1
GastosCapital Funcionamiento CantitadTotal Media

Fuente c/kg Cu c/kgCu c/kgCu
Estudiode laindustria 2.4 2.2 4.6

Departamentale Mineria 3.4 3.3 6.7

CasaBlanca 2.0-4.2 5.4 8.5

Departamentae Medio

Ambiente 2.0 -5.0 5.9 -10.7 12.0

C) Con respecto a los Ultimos dos afioprdduccion anual de cobre ylos precios

mediosfueron los siguientes :

Producciénanual Media de precios
Dos afiosatras 8.90 milliones deneladas US$353 poitoneladas
El afio pasado 8.36 milliones detoneladas US$204por toneladas

El precio actual (Mercado de Metales de Londres) e8%® 318 portonelada.Segun lagpro-
yecciones de la industria, los precios del cobtementaran anualmente 5% enddlares
constantesEsto, sumado a unmodestatasa de inflacién del 5%, supondria ammento
anual del precio real del cobre del 10% con respet nivelactual.

d) El dltimo Informe Anual de Sam revela que enpeksupuestdrienal se
destinaronUS$ 30 millones al control de kontaminacionEsto indica que Sam
podria tener uinterés legitimo en syrocedimiento. Ademas, esinteresante
sefialar que, endicho Informe, las sumascorrespondientes depreciacion
sugieren queprobablementda fabrica de Sam, cuya capacidad de produccion
anual es de275.000 toneladaslistribuidas en cuatro altos hornos, debera

reemplazarsetotalmentea lo largo de urperiodo de cuatro afios que comenzaria
dentro de dosfios.

e) Nuestras investigaciones revelan quéaendustria del cobre "ldabitual”en
cuario al pago de regalias por yrocedimiento totalmentéesarrollado es
apioximadanente del 0,6% del valor unitario del cobre pmdo. Obviamente,
deberiapagarsenenos por urprocedimientaque no estdotalmentedesarrollado.
De hecho, @emosque probablementeun licenciatario exigiria una licencia
completamente pagada, essta de la sustancial aportacion que debera
efectuar para hacer derocedimientouna realidad comercial; es decir, el
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licenciatario deseara pagar una suma glg=zah utilizar sin limitaciones el
procedimiento duranttada suvida.

En nuestra opinion, no se puede decir que egistda industria del cobre una
normahabitual relativa a los derechos de utilizaci@la marca CuprOz®. Sin
embargo, esderecho tiene cierto valor, dado que la invencléhDr. Humphries
es muyconocidapor su nombre, tanto por derecho propio como gmovechar
la buena eputacionde Australia desde @rocedimientoseparacion de minerales
por flotacién desarollado en BrokerHill a principios de 1900. (Sabra usted que
el métodode flotaciénparala extraccion de minerales se convirtié en el dgama
utilizacién en todo emundo).

f) El analisis de la dinamica de una fabrimeocesadorale cobre exige tener en
cuentadiversas consideracioney requiere una comprensionminima de las
mismas a finde poder realizar'estimaciones conjeturales" apropiagesa su
utilizacién en el'andisis de decision". Estos factoreéscluyen:

Dinamica de una plantprocesadorae cobre

Gastos de capital - Mercado para el azufre (029®4)
Gastos dduncionamiento Fuente de piedra caliza

Tipo de depositos minerales - Eliminacion deegzoria
Tamafode la planta - Calidad del cobobtenido
Antigledadde la planta - Normas relativascantaminacién

Es dificil determinarcon exactitud los costosorrespondientea distintos tipos delantas.
Utilizamos una"estimacion conjeturalpara facilitar el inicio de la evaluacion de psstos
de capital. Segln esa estimacion, la instalac®mrd equipo de control de é@ntaminacion
en una planta cuya capacidad de produccién dneeh del00.000 toneladaal afiocos-
taria US$ 30 millones, es decir US$ 300 pmmeladade capacidad.

En cuanto a los gastos €iencionamientolos principales factores son: reactivos, sersicio
personal ymantenimientoNo hemos podidaobtenerestimaciones relativas a los gasts
funcionamientade distintos tipos de plantas por lo qaigoonemosjue los costos soequi-
valentes.

El tipo de depdsito mineral emportanteen la planificacion de una planta. En esteitex-
to, se ha de tener en cuentamagnitudprevista del depdsito mineral, por cuanto dider-
minara eltamafioy la vida util de la planta. Las economias delegsuedenvariar entre los
diferentes tipos de planta, por ejemplidrometallrgicas(el procedimientodel Dr.
Humphries) opirometallrgicagaltoshomos).

Asimismo, en el proceso de decision relativo a plemta de produccion de cobre iepor-
tante la existencia de un mercado paraplegluctosderivados.Teniendoen cuenta gbrecio
de mercado del acido sulftrico, dproximadament&S$ 6 portonelada,la utilizaciondel
acido sulfurico en proximidades de la planta, déorla incidencia de los gastos tiansporte
es menor, podria hacer viable una planta de cestiablecida en un lugdeterminado.
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Una consideracionmportanteen lo que respecta a la ubicacion de la plantéa &gente de
suministro de piedra caliz&l procedimientoguarda estrecha relacion con el precio, la dis-
ponibilidad y la calidad de la piedra caliza utilia. La eliminacion de la escoria de sulfde
calcio derivada dgbrocedimientgpodria plantear un problema ambiental. Una esapce
ingenieria con la que consultamos estimé que ria peoblema enterrar el sulfato dalcio,
aunqueotra empresa considerd que la operacion erarafgo compleja queso.

No obstantdas predicciones optimistas del Dr. Humphries,pnede darse p@entado que
la calidad del cobre que sdbtenga mediantel procedimientoseranecesariamente equiva-
lente a la calidad del cobre que se obtienedianteel procedimientade fundicion ealizado
en grandescantidadesLa aplicacion de las normas solmentaminaciory cualquierfutura
modificacion de esas normas serén factores aipeoa urproductorde cobre. Como yae
ha dicho en epresentenforme, hemosconstatad@ue numerosaglantas de fundicion exis-
tentes ngouedersatisfacer las normas establecidas en lo que tesgetas emisiones @ko-
xido de azufie.

Teniendoen cuenta estos factoresscomendamogue procureobtenerde su eventual licen-
ciatario eldesembolsale una suma global basada en una regalia tigaotéel 0,5% por
unidad de cobre producida, que se pagaria unalganzada la fase de producciéomer-
cial. Los céalculos que seresentaren el Cuadro 2 se basan en eseomendaciénNuestros
célculos del precio del cobre se basan en los ptmoé del precio del cobroporcionados
anteriormentey en un plazo de dos afios hasta el inicio de ldym@on comercial, coarre-
glo al diagrama de Gantt adjunto. Estimamos lqugroducciéon minima para que péanta
de fundicién se&condmicamentgiable es deaproximadamente 30.000 toneladas anuales
y, consiguientementéyemos calculado los pagos de sumas globales pgarianpreverse
para una planta d80.000 toneladasnuales, una dB0.000 toneladaanuales y unale
100.000 toneladaanuales.La vida Util de la plantadependerdle la cantidad de mineralgl
tamafiode la planta y de ldemandale cobre. Hemos utilizado hipétesis de vida Gibd
10 y 15afios.

Hemosrecomendad@l pago de una suma global, pero, segin nuestémuilos relativos

las regalias, parece razonable aplicar una tasactializacion que tenga en cuenta que, al
recibir una suma global, su empresa disponaligiero antes de lo que lo hubierecibido

por conceptode regalias. Eronsecuencia, recomendamagdicar una tasa dactualizaciéon

del 10%, sibien nuestros célculos se basannantasa del5%.

Usted podria pensar que nuestras tasas de aatuidli no reflejarapropiadamentel ries-
go asumido. Siembargogllo esapropiadopara un licenciatario dgirocedimientoya que
generalmenteyn licenciatario es mas bien enemigo que amigaidsgo.

Existen técnicas estadisticas gsieponenia aplicacion de teorias de probabilidad y neso
equivalentes de certeza, queiedenser muy Utiles paradeterminara exactitud deciertas
sumas. Abordaremosmas detalladamentesta cuestion en la reunion quoelebraremo$a
semana proxima para examinapetsentenforme y planificar nuestras proximastividades.

Highflier & Co.
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CUADRO?2

VALORES ACTUALES. PERSPECTIVAS PRESENTES

Ciertos flujos del 0,5% de regalisdmenzand@&n dos afios - En millones de US$

30.000 toneladaanuales de produccién aebre

Milliones deUS$ Vida util dela planta

tasa deactualizacion 5 afos 10 afios 15 afios
10% 0.35 0.91 1.8
15% 0.33 0.86 1.7

50,000 toneladaanuales de produccién aebre

Milliones de US$ Vida util dela planta

tasa deactualizacion 5 afos 10 afios 15 afios
10% 0.58 1.5 3.0
15% 0.55 1.4 2.8

100,000 toneladamuales de produccion debre

Milliones de US$ Vida util dela planta

tasa deactualizacion 5 afios 10 afios 15 afios
10% 1.2 3.0 6.0
15% 1.1 2.9 5.7
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CUADRO3

DiAGRAMA DE GANTT PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Afos
Dos ultimos Presente Proxinmes

Fase A

Pruebaen banco |
Plantapiloto
Decision

Fase B
Plantapiloto I

Ensayo

Plantacomercial
Decision

|

Fase C

Planta |
|

comercial
Sublicencias
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DOCUMENTO IV

OCKER LIMITED

MEMORANDO
A B. McKenzie
DE: BHumphries

Me hasorprendidoel informe de Highflier. No vale el papel en eleq fue escrito, pono
hablar de los miles que {gagastepor él.

Déjame exponercrudamentalgunos hechogoncetos.

He oido rumores de que existen, por lo menos, pdosedimientocompetitivos; ursuper-
lavador, y unprocedimientoque utiliza nuestra reaccion, junto con grasuloertes emn
lecho fluidizado para controlar temperaturale la reaccion. (Este ultimprocedimientos,no
infringe nuestrapatente?)Una vez que se ha invertido una enorme suma dasalrollode
un procedimientano quedan esperanzpara los demas, jy eso nos incluyeasotros!

Estd muy bien pedir una suma global una vez sgidhaya alcanzado la fase aemeciali-
zacion. Terecuerdo que tengo el derecho de recuperaraccisnes por US$00.000 den-
tro de s6lo dos afios. Dado que el capital de laresap se dilapida entre todos tsstosos
asesores, entre ellos Highflier, y esdsogadogsie patentesfendras problemas paraunir
los US$100.000a menos qu®btengasin pago inicial o algun tipo de acuerdaoficiente-
mente riguroso quetorguea mis acciones una cotizacién superior a su vaoredcate. En
mi opinién, lo quequeremoses una suma global y regalias sobreriaduccion.

¢ Qué protecciértenemossi Sam no consigue safidelanteZ Podemos adquirir lakerechos
y onceder licencias o venderlos a cualquieBgguramenté hubiera convenid@onsultara
un buen asesor de licencias en vez de esos fassarin sus "chismeseguros”,que son
cualquier cosa menoseguros.

Hagas lo que hagas, mi querido Bazza, lo harasnsi Heaceptadain alto cargoexcelen-
temente remuneraden Sam, y me iré el mes que viene.ddntratocon ellos meimpide
proporcionar asesoramiengéaterno, asi que no podré ayudarte. Eso no signifie ygien-
se que eprocedimientano es bueno. Creo que sids.

176



VIl PROGRAMA

ILUSTRATIVO PARA UN TALLER

Unahora

Un panorama sobre derechdepropiedad intelectual y transferenaite tec-
nologia

Unahora

Preparacion para conceder licendastecnologia:
Consecuencias estratégiqaaraas empresas; fuenteketitularesde tecno-
logia y accesca tecnologias apropiadas; diligendiebida

Unahora

Preparacion para conceder licendastecnologia:
Obtenciéndeinformacion sobre tecnologfao protegida

Unahora

Accesoa tecnologia apropiad@emostracion

Unahora

Transferencialetecnologia: Opciones comercialestratégicas

Doshoras

Valoracionde la tecnologia:
Evaluaciéndeconjuntosde tecnologias

Evaluacionde latecnologia como activde la empresa
Métodosdevaloracion

Unahora

Panoramade losprincipales arreglos contractualgsara latransferencia y
adquisiciondepropiedad intelectual:

Acuerdosde licencia

Contratosdefranquicia, sucursal glistribucion
Acuerdosdeconstituciondeempresasnixtas

Unahora

Principiosfundamentaleslelos acuerdogle licencia:

Materia protegida, alcance, territorio, exclusiddperiodoperfeccionamien-
tos, consideraciones financieras;.

Préacticas y disposiciones especificas concernieafgatentes, marcascpno-
cimientostécnicos

Unahora

Principiosfundamentaleslelos acuerdogle licencia:
Legislaciénaplicable
Soluciénde controversias

Unahora

Capacidadde negociacion

Unahora

Capacidadde negociacion

Doshoras

Preparaciompara lanegociacion; presentacion y organizacideestudiosde
casos

Undia

Estudiodecasos N° 1: Negociacion y elaboracideacuerdoge licencia
Examen vy finalde la sesion

Undia

Estudiodecasos N° 2: Negociacion y elaboracideacuerdogle licencia
Examen y finalde la sesion
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Nota explicativa
Preparacion

En los tres primeros dias se realizan una seriepm@sentacionesobre los temas
indicados, a fin de que loparticipantes adquieranna base para abordar las
actividades de negociacion qtendranlugar en los doslias siguientes. Por lo tanto, se
les proporcionamocionesfundamentalesobe la propiedadintelectual y la concesion
de licencias; la importancia de la diligencia debiy, en ese contexto, deHbasqueda
de informacion en materia depatentes;los diversosinstrumentospara valorar la
tecnologia;un panoramade las diversas formas deansferenciade tecnologia; vy
nociones sobre los principiofundamentalesde un acuerdo de licencia.
Posteriormentese dedican dos sesiones al examen de algidess y sugerencias
relativas a lanegociacionCon esta informaciéon general, oarticipanteslisponen de
un buen conocimientode las cuestiones principales, y estan lperparadogara iniciar
las actividades deegociacion.

Actividades denegociacion

Los participantesse dividiran en dos equipos, uno de licenciange®tro de
licenciatarios. Lo ideal seria que cada equipanstara aploximadanente de cinco
participantesCada participante desempefavaa funcion. Uno, que sera el jefe del
equipo, seencargargrincipalmente de dirigir la negociacionOtros asumiran diversos
papeles, por ejemplode contralor financiero, asesor juridico, contable,funcionario
técnico; estelltimo seraresponsablele los aspectos especificos del acuerdpregta-
ra su asistencia cuando seertinentea la negociacion.El caso deestuio se
entregaréa los equipos para que los leaprgparenla discusién que tendra lugar al
dia siguiente por lenafiana.

El dia de la actividad de negociacion los equipogesrirdn por lanafiaa con el fin de
examinar sus objetivos gstrategiagle negociacion. Parasta actividad utilizaran las
bases deentendimientode un acuerdo a fin dedeterminarlos resultados que
desean alcanzar en laegociacion.Ademas, deberanprever las expectativas y
objeciones de la otra parte y preparar sespuestasLos participantesdeberian
tratar de examinarcada punto de las bases eltendimientale un acuerdo, de modo
queseabordentodas las cuestionemindamentales.

Por la tarde, los equipos iniciaran las negooiges; el jefe dar@omierzo al examen,
guiara al equipo a través de las baseemtendimientale un acuerdo y solicitara a sus
compafierosde equipo que le presten asistencia en sus tegsecareas de
competenciaAmbos equipos sesfozardn por alcanzar un acuerdomutuamente
beneficioso"Una vez alcanzado el acuerdo las partes firmatdocumento.
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Cuando todos los equipos hayan alcanzado amsiesdtisfactorios, sereconozca que
no puede alcanzarse ningun acuerdo, se pediv@los tlosparticipantesdel taller que
expliqguen en que puntocomenzaroras negaiaciones y dondeacabaron.Es decir,
cual era el acuerdo quéubierandeseadoconcertar, las condiciones ideales, y si
alcanzaron esebjetivo. En caso contrario, cudl fue el acuerdo satisfactoque
alcanzaron. Qué&lementosdebieron conceder y quélementos obtuvieronQué
aprerdieron de este proceso. Una vez que cada grupdicehciantes y licenciatarios
haya presentadsus acuerdos, Igsarticipantespodran apreciaruna amplia variedad
de acuerdos basados en diferentes términosrgiciones, y podran cobrar conciencia
de que existemumerosas situagies quepuedendar lugar a acuerdoSmutuamente
beneficiosos".
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OTRAS LECTURRAS RECOMENDADAS

NEGOCIACION
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01.5735-2.
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