ESTRUCTURA DE UN CONTRATO DE LICENGIA

Esta estructura tiene la intenddn de mostrar € tipo de dausulas que se deberian recoger en un acuerdo de licenda de
Propiedad Industrial. Las dausulas que se deberian encontrar en todas las licendas, independientemente del tipo de
derecho de propiedad industrial, y las dausulas que son mas especificas para algin tipo en particular.

Aungue la estructura puede parecer larga y complicada, recuerde que es necesario exponer la reladon entre el
licendatario y € licendante para tratar de evitar cualquier disputay, s la hubiera, poder resolverla de la manera menos
onerosa posible y como las partes hayan estableddo, y asi, S € mismo derecho de propiedad industrial se usara en
cualquier otro lugar no habrd ambigliedad en los derechos concedidos a primer licendatario ni en lo que fuera vdido

para otros.

Recuerde que las ideas presentadas son solo giemplos y que necesitan gjustarse a cada licenda en particular, a producto
yal nivel de la operacon licendada. Hay una infinita variedad de posibilidades.

La estructura se centra en patentes, marcas registradas o no y know-how/informadén confidendal, que son los derechos
de propiedad industrial més comunes. Sn embargo, las mismas consideraciones se pueden aplicar al resto de derechos de

propiedad intelectual e industrial.

H documento se centra en licendas para la Union Europea. Recuerde que la legidacion en otros paises, induso en
algunos paises de la Unién Europea, es a veces diferente, aunque muchos de los conceptos bésicos siguientes son de
aplicaddn universal. Por tanto, convendria contar con un asesoramiento adecuado por parte de un profesonal con

conodmientos sobre propiedad industrial.
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Partes

Nombre y detalles de identificacion del licendante y del
licendatario (y cualquier otra posible parte del acuerdo,
por ejemplo un garante).

Preambulo

S egtablecen las bases de la transacdéon. Aunque no
son, formalmente, parte del acuerdo en § mismo
pueden ser (tiles como constandia de la finalidad de la
transacdon y por S hubiera ambigliedades en €
acuerdo.

Definiciones

S definen determinados términos usados en €
acuerdo.

Derecho de la propiedad industrial que se
licencia

Los detalles de los derechos de propiedad industrial
licendados se deben indicar de manera predsa en €
acuerdo. Estos detalles pueden aparecer en € comienzo
del documento o, § los datos son muy amplios, s
pueden poner en Otras disposiciones a find del
documento.

Condiciones del uso que se hara del derecho de
propiedad industrial

H acuerdo debe dedr qué puede hacer € licendatario
oon el derecho de la propiedad industrial. Por ejemplo,
hacer productos usando ese derecho, vender esos
productos, etc.

Al licendatario solo se le permitira usar € derecho de
propiedad industrial en reladdn con derto tipo de
bienes. Tenga en cuenta que la legidacon competente
puede establecer dertas restricdones. Seria necesario
revisarlo con su asesor.

Area geografica donde se usara el derecho de la
propiedad industrial

H acuerdo debe definir donde se puede usar €l derecho
de propiedad indudrial. Por egemplo, s le puede
permitir al licendatario hacer productos solo en un pais
pero vender més extensamente.

S adviete que la legidadon competente puede
establecer algunas restricdones. Al pues, otra vez seria
necesario revisarlo con sU asesor.

Tipo de lalicencia

¢Eté la licenda concedida en exdusiva? (dl licendante
no puede usar e derecho de propiedad indugtrial y solo

lo puede usar € licendatario) ¢es no exdusva? (e
licendante puede usar e derecho y también puede
licendarlo a atros)

JPuede € licendatario conceder sub-licendas? 9 es asl
¢Aaquién, bajo qué condiciones?

Duracién de la licencia

Quéndo empieza y acaba la licenda.

Normalmente, cuando € derecho de propiedad
industrial tiene una duraddn definida, como las
patentes, la licenda se dargara hasta que la patente o
patentes licendadas en e acuerdo, expiren. Para las
licendas de marcas y know-how, la duraddn del

acuerdo e espedficara en un periodo de afios. Ver €
apartado Expiracion por tiempo.

Transferencia de tecnologia

Como y audndo s tranderird € know-how a
licendatario. Eto debe induir los documentos vy
manuales que d licendante suministrara y la ayuda
téonica que se propordonara en la sede del licendatario
donde = ettablezca y se ponga en marcha. Mientras
gue la ayuda inidal se induye en los términos normales
del pago de la licenda, a menudo se hace una previson
de pagos para ayudas extraordinarias.

La licenda puede prever ayudas sobre la marcha, por 1o
general con unos cogtes.

Confidencialidad

9 s va a trandferir informadon confidendal para una
parte, induyendo know-how (como sucede a menudo),
se indicaran las restricciones sobre qué uso e puede
hacer de dlla, quién puede tenerla y cuaquier otro
término relevante; tal cual se firmen los acuerdos de
oonfidendalidad, asi se le aplicarén a beneficario. H
licendante podra requerir a licendatario que se
cumplan dichos acuerdos de confidendalidad.

Estandares de calidad

Particularmente en las licendas de marcas, donde la
reputadon del licendante depende de la calidad de los
productos vendidos bgjo su marca, € licendatario
debera produdr estos bienes con un particular esténdar
de calidad para prevenir que se produzca un dafio en la
reputacion de las marcas del licendante.

H licendatario debera poder verificar que s estén
observando los esténdares.



Obligaciones de cumplimiento

Espedamente en una licenda en exdusiva, en laque €
licendatario es la Unica o mayor fuente de ingresos de
los productos, la licenda debe obligarle a cumplir. ESt0
normalmente se condigue hadendo que €l licendatario
redlice “los mayores efuerzos’ o “todos los esfuerzos
razonables” paratrabajar con lalicenda.

9n embargo, edtas obligadones son impredsas y €

licendatario podria también tener que:

- hacer unas ventas minimas bajo la licenda, €
minimo se incrementa anualmente.

- obtener (0 en algunos casos pagar) unas minimas
regdias bao la licenda, edsas regdias s
inoementan cada afio (y probablemente se
incrementen  conforme a la infladén. Ver €
apartado Inflacion).

para asegurar que al licendante se le recompensa por la
licenda.

Un fallo incumpliria la licenda y permitiria al licendante
hacerla expirar (ver e apartado Expiracion) ylo
trandformar la licenda de exdusiva a no exdusiva.

Mejoras

Es necesario prever que cada parte puede aportar
mejoras al derecho de propiedad indudtrial y establecer
gué uso e puede hacer de esas mgjoras. Normalmente
el licendatario puede usar Sdlo las megjoras induidas en
el ambito de la licenda. Pero en esta dausula s debe
espedficar 9 las megjoras licendadas 2 pueden usar
para todos los usos 0 solo dentro del ambito de la
licenda, 0 g €l licendiante puede pasarlas a sus propios
licendiatarios.

9 = quiere que € licendatario asgne las mejoras al
licendante, esto podria causar algunas dificultades. Se
recomienda encareddamente solidtar ayuda de un
asesor espedalizado en derecho de la competenda.

Costes de la licencia

Los cogtes de la licenda pueden induir una o varias de
las Sguientes formas:

- una cantidad a tanto alzado nada més firmar la
licenda

- un pago periddico, cada 4 0 6 meses, del pago
total de laregalia

- unaregdlia basada en la cantidad o en €l valor de
los productos hechos y/o vendidos bajo la licenda.

9 laregalia se basa en €l predo de venta de los bienes,
seria necesario asegurarse que el predo es un predo en
el libre mercado y no un predo de transferenda entre
empresas asodadas, pues Sera un predo menor que en
el libre mercado.

Inflacion

S una regdlia se basa en € predo de venta, la regalia
cambiard cuando e predo de los productos cambien
oon la infladdn y con los cambios en €l rendimiento de
la produccién de los productos, por lo tanto no es
necesario acordar cambios debidos a la inflacion.

9 los pagos no estéan ligados al predo de venta, para
permitir la inflacdn en pagos futuros, se puede indicar
el indice de inflacién apropiado al producto objeto de la
licenda.

Pago de las cantidades adeudadas

H ocontrato debe espedficar cuando se pagaran los
importes de la licenda

Habria que preestablecer las cantidades a tanto alzado
para pagar en una fecha especifica. Para los pagos de
las regdlias una formula comin es, para que €
licendatario calcule cuanto deberia vender, pagar una
cantidad cada tres meses, dentro del mes pogterior a
e periodo.

Tipo de cambio

9 las regalias no s calaulan en euros, £ necesta
establecer un mecanismo de cdaulo de cambio a euros.
Normalmente < fija la cantidad de la regalia en la
moneda local y entonces se calcula cudntos euros seran
esa cantidad en la fecha del vendmiento del pago. Esa
cantidad serd la suma a adeudar al licendante y no s2
vera afectada por las fluctuadones de los tipos de
cambio poderiores. (Los tipos de cambio pogeriores
podrian benefidar o perjudicar a licendatario pero €
licendante sabe exactamente cud es la cantidad a
pagar).

Morosidad

Hay una practica com(in sobre los intereses a devengar
por demora en el pago: es el porcentagje sobre unatasa
del interés, por gemplo la tasa de interés establedda
por €l banco nadonal del pais.

Estado de cuentas

Normalmente se le suele pedir a licendatario que
presente cada afo el estado de cuentas, verificado por
U asesor, oon los pagos calculados correctamente. De



nuevo e hace una provisién de fondos acorde con la
Stuadon por s hubiera sobrepago (la regdia se
aumenta en previsiones de regalias futuras) o bajopago
(s paga la diferenda més €l interés).

Verificacion de cuentas

H licendante, normalmente, tiene derecho a
ingoecdonar  las cuentas del  licendatario  para
comprobar gue son correctas. H licendatario debe tener
accesbles  todos los  documentos relevantes. H
licendante no hara la ingoecddn por S mismo para
evitar conocer los searetos del licendatario, debe pagar
un auditor independiente para realizar la ingpecdon. S
esa ingpecdon revela una discrepandia en e sobrepago
0 en € bajopago, se corrige (ver Estado de cuentas).
En general, g la inspecddn revela una discrepanda de
mas de, por gemplo, un 5% en las cuentas, €
licendatario debe pagar los cogtes del auditor.

Expiracion

- por tiempo

H acuerdo de licenda tendra que llegar a un final en
algin momento. S hay derechos de propiedad industrial
con un periodo de vida legal, como las patentes, la
licenda, por lo genera, expirara cuando la Ultima
patente licendada bajo la licenda original acaba. En los
derechos gque no tienen una vida natural, como €
know-how o las marcas, seré necesario o fijar una fecha
de expiracon de la licenda o figurar alguna dausula por
la cual la licenda termine por notificacon.

(Tenga en cuenta que hay legidadon de la competenda
gue previene de las licendas muy largas. La vida de la
licenda debe ser comentada con su asesor. Vea Vida
de lalicencia).

- por incumplimiento

S hubiera un incumplimiento de algin término de la
licenda por una de las partes, s2 permite a la otra parte
darla por finalizada. Esta expiracion deberia ser posible
s0lo por un incumplimiento grave (lo cual deberia dar
lugar a indicar qué es 0 no un incumplimiento grave) o
por incumplimientos repetitivos del acuerdo.

A menos que € incumplimiento no se pueda corregir,
cuando la natificacion de la expiradon s haga
directamente, € procedimiento usual para la otra parte
-la pate que no ha incumplido- es hacer una
notificaddn espedficando €l incumplimento y dicendo
gue g este no se corrige en el tiempo espedficado en €
acuerdo, normalmente treinta dias, s le enviara una
notificaddn de expiradon.

En genera habrd un periodo desde la fecha de la
natificadon de expiradon antes de que sea efedtiva, de
nuevo normalmente, 30 dias Eto permite a
licendiatario tener una oportunidad de cerrar su negodo
de una manera ordenada.

Consecuencias de la expiracion

- por tiempo
Normalmente el licendante y € licendatario pueden
continuar usando € derecho de propiedad industrial.
Sn embargo, S se habia licendado una marca, cuando
ha expirado la licenda se dejara de usar esa marca 0
marcas.

- por incumplimiento

Quando la licenda llega a su fin, € licendatario debe
dejar de operar bajo la licenday devolvera d licendante
cualquier material relativo a la licenda que tenga. Al
licendatario s le permite vender e ok exigente,
pero debe pagar regalias por este stock.

Modo de notificaciones

S debe poner una dausula sobre como se han de
produdr las natificadones. Preferiblemente deberian ser
por escrito para que no haya dudas de lo que s
natifica.

Los métodos de natificaddn deberian ser externos.
Normalmente por correo podtal, por fax o por correo
electronico. A veces s deben usar tipos espedales de
oorreo, como con acuse de redbo o correo certificado.

La fecha cudndo la natificacion se consdera entregada
deberia establecerse como la fecha en la que € tiempo
empieza a contar.

Legislacion y tribunales / arbitraje

Habra una dausula indicando qué legidacion y qué
tribunales se establecen en caso de problemas 0 9 s
usan otras aternativas de resoludén de oonflictos
(arbitrajes).

Ctras disposiciones y calendario de ejecucion

Esto s= induird en € final del documento de lalicenda.

Traducdon de: “Skeleton Licence”.
Autor: Intellectual Property Office — Patent Office UK



