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PiEP-LL'iCIOlî Dû ;XUH.D03 DE LICilJCIA Y ISTliíJEGIA BÜ NEGOCIACIÓN 

La preparación de acuerdos do licencia y la correspondiente estrategia do nego- 

ciación requieren un examen a íondo quo tenga on cuenta a)    el grado y naturaleza do ID 

participación extranjera en ol capital y la consiguiente estructura do la sociedad, 

b)    la evaluación y selección de tecnología apropiada y del  proveedor de Ó3ta,    c)    la 

definición del tipo do tecnología y de servicios tecnológicos proporcionados por el 

licenciante partícipe üxLi---:aij¿re / <\) IOG términos y condiciones detallados dol acuerdo 

do licencia.    Cono es obvio, la estrategia de negociación que requieran estos aspectos 

dependerá de modo inevitable de la fuerza relativa de negociación que posea el partícipe/ 

licenciatario nacional. 

A.    Participación en el capital social 

3s procieo determinar deede un principio cuáles son las necesidades de participación 

extranjera en el capital social, y en quo medida se requiere.    Los liconoiatarios de 

países en desarrollo propenden con frecuencia a aceptar la participación extranjera en 

el capital social como algo en general conveniente.    Esto muy bien puede ser cierto 

cuando se trata de  tScnicaü auy coa./leja;,  cuakuVj,  durante-cierto tiempo,  oo necosita un 

alto grado de apoyo y dirección por parte del licenciante extranjero, o cuando determi- 

nada tecnología no se facilita sino a una empresa filial.    ¿Sn aquellos casos en que las 

técnicas puedan asimilarse con facilidad y en que el morcado nacional cuente con un 

potencial de crecimiento rápido y elevado, la participación extranjera en el capital 

social debe evitarse o mantenerse al mínimo.    Sin embargo,  es precisamente en tales 

casos, sobre todo si ol partícipe e:ctranjero no puede penetrar de otra forma en un 

mercado nacional, cuando los proveedores de tecnología se intoresan en la copropiedad y 

ha de haber una correlación entro el suministro de tecnología y "know-how", por una 

parte, y la entrada en los mercados protegidos o aislados, por otra.    En la mayoría de 

los demás casos,  especialmente cuando las perspectivas del mercado sean inciertas, el 

fabricante extranjero se inclinará más por un acuerdo de licencia sin participación en 

el capital social.    Un los últimos ailos, el elevado costo de la mano de obra ha obligado 

a muchos fabricantes extranjeros a buscar formas de producir en los países en desarrollo, 

jan este último caso, sin embargo,  suele tratar de conseguirse una participación mayo- 

ritaria en las empresas de estos países, participación que ha de ser considerada a nivel 
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político  por loa  ;,obornant oc rosoectivos   er. relación con ios  beneficios que ^uedm •-. "..'to- 

na rs o por concopto  do  exportaciones.     .1 nivel  a'e orprosa,    :1   liconciatorio debe s oberar 

cuiàadosar.enio la:;  repercusiones  e.abala.,   a.¡o la p" rtioipación  extranjera en el  capital 

social podría tener, a la lar;,',   a: tornino •  de disponibilidad   total  do recursos , 'ti. >o 

de tocnolog  ; y capacidcd do .1?. '. :i.e¿: nacional   .jara asì.:;ilcrla>   tañado y poten  ..al 

do  crecimiento del mercad'.' nación:!    y relación costo-beneficio  do esa p-rticipación *.. 

lo  largo do un tiempo dado.    La  asociación do un copartícipe  extranjero puedo  tenor 

ciertas ventajas  a corto   plazo en cuanto  a   iovili^ación do recursos nacionales :T 

der productos,  e incluso  on ruante  síabolo de.  prestigio,     poro   pac do  resultar desven- 

tajosa a la larga por la salidas  de dividendos  dui onto un período  indefinido.     Jó 

necesario un cuidado  aun mayor on los  casos en aau ol  copartícipe extranjero  co.ip-^! 

acciones de una o.a.proEa ya establecida,   eues e-.-to supone ana ventaja adicional  respecto 

de  los mercados existentes; y do la rentabilidad do la oaiprvsa nacional,    dn muchos 

países en desarrollo,  el  Jetarlo desempelín. un papel importante  en la determinación de  la 

entrada de inversiones extranjeras,  pero  es  preciso que  la empresa receptora haga 

también una juicios:   evaluación o. ooto respecto.    Con a-ría cuestión est?. rolacior-da 

la capitalización de  loo   costos  di-l ;'know-hoir!.     ,Jn general,   dicha capitalización no 

favorece los interósea de  los licenciatarios.     Incluso  cuando   loe  costos de tecnología 

sean elevados y supongan una pesada carga para lao empresas  lieenciatarias,  capee:1 .1- 

¡nonte  en las nueva:-  entidades do producción;   la mayor ventaja radica en cargar tal er» 

coates al de fabricación  en lugar de permitir quo se conviertan en capital social,   le 

caie  constituiría una carga perpetua sobre  los  dividendos  do  ¿a empresa.    Ül hecho  do 

que gran parte del  :,knov/-hou;! pueda revestir la fornì" do bienus   intangibles  es una 

razón más en contra de  o*ta forma de capitalización.     Incluso   cuando ésta eoa ine/it..b. e: 

a cauaa de la situación oligopelletica del  proveedor do tecnología,  ha do mantenerse a 

un mínimo,   sin pasar de un peque.io porcentaje  del capital social  total do la e-aproar 

Do este modo,  entre los  casos extreuoa  de una filial de propiedad extranjera y un 

acuerdo de licencia sin participación en el capital,  pueden d.arse divorsae situaci-na 

intermedias que  entrañen la participación extranjera en el capital social en porcen- 

tajes que fluctúan entre  el 20 y el aO; •     j'/ste tipo de  empresa mixta osti, rea'.il + ando 

una forma cada vez míe uaada de constituir sociedades   ¿n muchos;  países en désarroi] c. 



-  3" 

Un aspecto importante de Ir. ostratogia de negociación ee que hay?, ^ no hoya otras 

tecnologica,  y quo se tonga conocimiento do olio ;    y ai existan y se conocen,  el  posible 

licenciatario  ostare on condiciones do do terminar satisfactoriaûiunte ol coato y ol valor 

de las ais¡'.v.s.    Cuando al oligopolio tecnológico es ¡ñas sólido,  o cuando no ao  está 

suficientemente informado . respecto de otra¡.;  posibilidades,  la posición del liconcia- 

tario es ijucho más débil.     iJsto ocurre igualmente acá quo el  acuerdo de li concia entrañe 

o no -ana participación extranjera en el capital  social. 

B.     Selección de la _t o enología ym ol^ li cènci antjî 

La selección de una tecnología apropiada y del licenciante más adecuado es quizá 

el oleiaento más importante de la estrategia previa a la negociación.    Cuando la selección 

os limitada,   sea por la dotación local de factores,  sea por la índole del proceoo o 

tóenica, el licenciatario deberá tratar de obtener la tecnología por lo menos en condi- 

cionas similares a lae de otros licenciatarios.     Cuando existan diversas posibilidades, 

lo que os lo normal en la Mayor parte de los sectores manufactureros,  la tecnología 

que se elija debe ser la ¿íás  adecuada a la situación de factores del país receptor. 

•J. hacer la selección del  licenciante, hay que verificar    que éste posee, y e3tá 

dispuesto a proporcionar,  el  ••'know-how" y el apoyo tecnológico quo pueden sor indis- 

pensables para la empresa licenciataria.    Los servicios tecnológicos,  en especial, 

plantean considerables problemas a ciertos licenciantes,  pues la disponibilidad de 

personal técnico para la adecuada capacitación del licenciatario,  por ejemplo,  en el 

funcionamiento y gestión de  la planta, puede ser muy reducida.     Los posibles licencia- 

tario y licenciante d^ben prostar gran atención a talas aspectos al negociar un acuerdo 

do licencia. 

c •    PlPifFPfP. FLF?-. J-J-FPPPJ-PÏF-FïP, 

Una vez caie el licenciatario haya seleccionado al posible licenciante o copartícipe 

desde el punto da vista de una tecnología adecuada,  pueden iniciarse las negociaciones 

de la licencia.    iiL licenciatario mismo, oomo cuestión de estrategia, debe ir provisto 

de un proyecto de acuerdo do licencia que pueda servir de base inicial a las..negootacioiiüS. 

usto le permitirá precisar a)    las disposiciones generales de política que proscriba 



cl ¿-cbiorno respecxivo j b)    las  condiciones y disposiciones  concretas que  la empresa 

lioenciataria considere  adecuadas.    Como diversas empresas  multinacionales  inician las 

negociaciones de licencia,  llevando sus propios íormularioa uniformes de  contrato,  sorÄ 

util que el  licenciatario  disponga tanfo i on do ou propio texto preliminar,   a fin de que 

pueda establecerse con aayor claridad la diferencia entre  lo¿s puntos do vista de ambas 

partid. 

D.     Definición <Le_ la_ te enologi a 

Desde  el punto de viüta del licenciatario,  es  preciso que en el acuerdo de licencia. 

so definan desdo un principio i)  loo productos y ii)    les   orooeeoe de producción,    hacién- 

dose referencia concreta a la capacidad de producción,  cuando esta aspecto sea impor- 

tante, y especificándose  los documentos de producción, tales  como manuales,  plano3, 

dibujos técnicos y de ufo  datos que sean menester en un contexto dado.    Por ejemplo, la 

unidad de nadida aplicada  a productos técnicos puede  ser distinta en el  caao de deter- 

minado licenciante y requerir Modificación para ajustarse al  programa de  producción del 

licenciatario.    Pueden necesitarse dibujos de ciertas piezas y componentes, que el 

licenciante puede adquirir en su país,  pero que el  licenciatario de un país an desarrollo 

tal vez deba fabricar per sí miamo,  por no encontrarlos en su medio local.    También 

puede ocurrir que el licenciatario haya de utilizar algunos  materiales o  componentes de 

fabricación local,  que deban modificarse para que  calcen en el proceso de fabricación 

de determinado producto.     Todos estos aspectos tóenicos deben ser objeto de atención y 

figurar en el acuerde de  licencia,  a fin de evitar ulteriores malentendidos y litigios. 

De modo análogo,  es preciso definir con claridad los servicios tecnológicos, de forma 

que,  desde un principio,   aubas partes  conozcan perfectamente el alcance de  la asistencia 

tóenica.     3sta podría comprender una serio do servicios que el licenciante no propor- 

ciona normalmente a un licenciatario de un país deuarrollado,   pero que quizá sean 

esenciales  para un licenciatario de un ptiíses en desarrollo.    Talus servicios podrían 

consistir en:    trabajos  detallados de  ingeniería de  instalaciones,  selección de equipo, 

ensayo de materiales locales,  asistencia en la puesta en marcha y en el funcionamiento 

inicial do  las instalaciones y,  sobro todo, un amplio programa de capacitación,   incluida 

capacitación en la empresa del licenciante y en la fábiica del licenciatario.    Sh 

ciertos casos, los licenciantes ti'atan de imponer,  como parte del "paqueto tecnológico", 



ciertos servicio:;; técnicos de elevado costo, contra lo cual ha do ostar alerta ol licon- 

ciatario.     iii otros OMOJ,  COLIO I03 li conciato s no pueden prestar talas servicios por 

ai uiamee,  han ,1o  ebtonerao do otra« fuentes,  hay que  asegurarse dû que no so incluya 

ningln pago que no corresponda hacer al  licenciante por este concepto. 

u.     Capacitación 

Dosdo  cl punto de vista del liconciatario,  le capacitación adecuada de personal 

nacional 03 un aspecto muy importante.     GonoraLnonto a moñudo ae estipulan visitas da 

ciorto mtiero de  empleados del liconciatario a  la planta del licenciante por breves 

períodos detominados,    .a. liconciatario ha de comprobar que el número de osac personas 

y los períodos do  íienpo  especificados  sean realmente  adecuados para la asimilación 

tecnológica do lo*  procos03 y técnicas de  qua so trate.     Un aspecto importante,  sobre 

todc en contratos relativ;.? a producción de maquinaria y equipo técnico es la capaci- 

tación en ¡aateria ele di G o fio.    Los licenciantes »ouolon oponerse a este tipo de capaci- 

tación,  por consirlerarla cono asunto ajeno a la concesión de licencias de fabricación. 

A la larga,  sin embargo,   ceto puede ser de  capital importancia al li conciatalo para 

futuras adaptaciones,    su utilidad o necesidad, y en especial el contexto de fabricación, 

han de evaluarse con gran cuidado. 

A    Pagos por concepto do tecnología 

Una vez concretados  el tipo do tecnología y de asistencia tecnológica,  el pago por 

concepto de tecnología es uno de los aspectos nas importantes de la negociación.    Cuando 

un acuerdo de licencia va acompañado de participación en ol capital,  el grado de osta 

debo guardar relación con el pago global  por la tecnología.    Loe inversionistas extran- 

jeros sostienen quo las dos cuestiones de la ganancia de la inversión y del pago por 

concepto de tecnología y  "laiow-how ' deben considerarse  independientemente.    Si bien este 

argumento puede ser valido en teoría,  es necesario evaluar la totalidad do la ganancia 

y beneficio crue obtenga ol  licenciante que también participe on el capital social. Aunque 

no puede darse ninguna no rua definitiva al respecto,  cabo señalar crue el importe de los 

pagos por la tecnología elebe disninuirso  proporcionalawnte al grado de la invereión 
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extranjera concomitants.     /.sí,   on ol caso Co una filial  totalmente LLO  pre piedad o;;tran- 

jera, osos pagos  tienen poca o ninguna razón do sur.    lor otra parte,  la remuneración 

por concepto da  "know-how"  podrí 3er más  elevati?, on ol  caso de un acuerdo do licencia 

que no entraño participación on el capital   ;ocial que  di  se participa,  por ejemplo,  con 

un 40;.. 

Normalmente,   les pagos do  oetiología tienden a revestir la forma de:     i)    derochos 

fijos globales,     ii)    pagos  pori Adieos  de cànone que vai'ían entro ol   i  j el 5)., y a 

vacas aun más,    y iii)    una combinación de ambas ..odalidadee  por un período de tiempo 

doterrainado.    SI  puco por servicio.- tóenicoo  doterninados debe considerarse ¿,or separado 

para cada servicie    Cuando la ouma correspondiente a dicho pago la haga entrai' el 

licenciante en ol  paqu.te tecnológico global,   el licenciai ario ha de  ¡separarla y conai- 

derarla aparte.     Lo.,   ago: globales .-uolcn efectuarse  on aquello,; cased on caie el 

"know-how:'  puedo transí orirso complota y definitiva de ima ¿ola voz.     3n general,  esto 

se refiere  a técnica;: o dibujo.;  de fabricación relativamente  sencillos,  lo cual debe 

negociarlo ol liconciatario cuando uc so  requiera apoyo  o  asistencia continua del 

liconcicnte.     La forma más  común do pago  oe  _a d: canon  porcentual,  generalmente refo- 

rido a laa ventae,   aunque  a Vû«_OS también a la producción,     Jú. talos  casos,  es preciso 

que el valor de entroja do  loe  componentes y productos  inturmodios  importados se deduzca 

de la cifra de  ventas a efectos  de cálculo del  canon,   do  i orina que  sólo se tenga en 

cuenta ol valor agregado.     ,, veces,  se trata do calcular el  canon a baae de la produc- 

ción, y también en oste caso debo evaluaro«   únicamente  el va! ar agregado.    Pueden consi- 

derarse asimismo  otros dos nótodos:;    i)    vincular ol  cenon a loo costos de producción 

unitarios y    ii)     calcular ol  canon como  porcentaje de beneficios.     Lo  primero resulta 

difícil de determinar,  salvo en los artículos  do producción en serie,  o incluso en tales 

casoa este método- presenta considerable dificultad práctica en cuanto  a determinación 

y cálculo.    Normalmente,   el segundo laetodo nc  lo aceptarán los  licenciamos,  pero merece 

la pona tenerse en cuenta en aquellos casos on que al  licenciante también ce le enco- 

mienda la gestión por un tiempo  determinado.     Cualquiera que  sea ol método que se siga 

para calcular la tasa de  los cánones,  os  importante caie  el  licenciatario correlaciono 

la cuantía de los  pagos con la producción j la,- vonta.,   proyectadas.    Un 4 ó 5> puedo 

ser razonable en los artículos fabricados  por encargo y do los que sea posible efectuar 



vont as v..it arias olivadas,   poro quizá resulte  e-ceeiv ameute  alto para artículos produ- 

cidos  on ¿randa;:- sones o  narr, industrias   cranaíorladoras,     h lo lar jo del último 

decenio, ha venido su-giondo an ; or,.:a gradual una modalidad bastante  definida respecto 

do loe ciñónos abonado.-   jn di, eventos  ^OCOJJ3  do producción, y los  i'ut uro 3 licencia- 

ta./ies  están on mejoro,  condicionen do  comparar con loo   pagoc do otros licenciatarioe 

por concepto do "knou-hou-  igual  o sigilar.     Jsta información so ..-.antenía anteo amy on 

secreto,  poro auora    a .-¡anudo puedo disponerse do olla,     di  hecho do  que on muchos 

países los  acuerdos Co lico.icia rorpaieran la aprobación de un ore ani ¿no estatal,  también 

baco quo  on muchos países no do acopxen tasac  do cañónos arbitrariaiento elevadas,   aobre 

todo si  en ol  oasado ya so  adquirió tecnología similar,     dn algunos  países  do ha 

prescrito un lLnto uábci./ic para ol pago do cánones.     Por ojo.;i?lo,  on i.óxico se ha lijado 

on un í.iaiá.i-io del  3,. ce la.; ventas notas.     :.unquo osa cifra u&cima quizá sea un tanto 

arbitraiia,   sirvo ein duda -para lograr que ol  liconciatario no so vea i orzado a aceptar 

un porcentaje excesivamente  elevado.    Una estipulación nuy poco convonionte que loa 

licenciantes han tratado  do i/iponor en ciertos  casos  es  la relativa al  canon uíiai.no. 

•iste puedo  resultar una carga ;:my pesada para loa licenciatarioe, y hacer que el canon 

electivo al cane o o robase  el  10, ,  según el tJrado on quo las   v-entas  pcalos hayan quedado 

por-dobajo de lao ventas  proyectadas. 

jin ciertos acuerdos  do licencia,  loe   pagoe  por concepto de tecnología son una 

combinación de un pago do derechos globale* y de un canon porcentual.     -.31 priaero 00 

considera a  menudo como pago  por suministro do imornación y documentación básica, 

niontras  rue ol segundo ce halla vinculado ai  :!lciow-how:! de  producción.    Cuando o;:isto 

un canon -ifixiiao,  0 si  el  acuordo se establece por un periodo breve (haeta 3 alios aproxi- 

madamente l >   cl derecho global  on que insisten loa lie ene i ant es tiomio  a ser relativa- 

mente raás  elevado y es preciso estar ún guardia al respecto,     ror dit ino,  al determinar 

el pago de la tecnología debe cons iderar;-e la cura total.    Ilo es posible formular 

princioios uniformes .respecte de la cuantía de los derechos  globales o de la tasa do 

loa cañonea  (ealvo que esta -tasa no debo  ecceder del  p,..,  como no sen on circunstancias 

muy excepcional et,),   pues  óeta ha do negociarse a baco de caso por caso.     Lo quo es 

esencial  os  que  ol liconciatario conoaca plenamente loe  efectos y las  repercusiones do 

talee pages  en la estructura de producción de su empresa,  como, en la cedida de lo 

posible, la cuantía do loo o&aonuß en cl Disco sector y por "know-how". Bini lar quo pidan 

J 
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otros licenciantes y quo paguen otro.,  li conciaiarioe  on cl :ie.:o paie: c  en otros -paia 

oólo cuando  el  liconoirtario dispensa di; tal  .un or.:ación y conocimientos  estará on 

condiciones ele lograr gao  el pago  per conce .do de licencia 3o  ajuste,   en i encinos 

¿roneralos,  al valor Jo mercado de  .'..rioF.a.k.';, to crio 1egía .-> •dnrovj-hoira. 

C.     Du.r~.ci':1. ie  loe   acuerno,; 

life trechéente relacionad;   CJI  al    : .ge ;' j 1 ecnclo,_í \ eo,:á l:; cuoetió:i de  la duración 

de los acuerdos.    .1  licenciante lo  i:it .roea gv...  ol   acuerdo dur. lo niáo   posible,  por 

un período de 10 a H  aree,   o include náe  en algunos caeos,   pue*  1 a~ ganancias por 

concepto de cánon^::  aum-iitan al  ir aumentando la producción  /   las ventas  del  licencia- 

tario,  rai entra«» cou el   oeíuorso  de   apoyo   tecnológico  es  cada vez menor.     ¿J  licencia- 

tario,  en carebio,  le  interesa qtio   J1  acuerdo dr.ro lo :.onoe  ponióle,  según lo  permita 

su capacidad para asimilcr bien el  ¡?:aiow-hou" que s o le proporcione.    ;diora bien,  la 

asimilación tecnològici 0.3  ..ray importante y pueble llevar varice  a.ïos,  según la índole 

do la tecnologie.;  la capacidad de asimilación do la o.mpreen lieenciataria y los escuerzos 

que haga para ello.     _. este  respecto,   tane i en deben considerarli o otros  dos  principios 

generales,    ¿n  orimor lugar,   cuando  la tecnologie  procréée  con rapidez en determinado 

sector,   como  el  de produrle    1 armne'utico .•  o  elee Irónico..,,  y cuando  el  acuerdo de 

licencia prevea en íorua adecuada el   pleno  acce..;;   a eodas  las   innovaciones 7 mejoras 

efectuada? por el  licenciante,  puedo  eer ventajoso  para el  iicenciatario que  el  ;xuordu 

dure algo más.    Cn segundo  lugar,   es   ir:por..urte que,   al  uoto. .inar la duración do un 

acuerdo de  licencia,   :5e tenga debida.ene e en cuoirta la duración de  lae  patentes cubiertas 

por dicho acuerdo.    Un Iicenciatario  paede v^rse  en serias  dificultades si,  tras 

negociar un acuerdo de licencia do  ;;   ano,,,  comprueba que la duración de vina patente 

esencial  cubierta por el   acuerde de tecnología os  de  10 a.oe.     .amque puede  que no sea 

necesario concertar el  acuerde de tecnología de •.••odo  que aba .-que por compiuto la duración 

do una patente esencial,   o-?  importante que todo esto quede bien en claro al  concertarse 

el acuerde inicial   úsmo.     entonces   tal vez Sei posible negociar un canon del  3/. por 

el tiempo que dure el  acuerdo principal de tecnología,  per ejemplo,  j años,  y un 2,- o 

monos  para el  rerto de la duración de  cualquier patente relacionada con la tecnología 

de que se trate.    Por lo que respeta a la duración do los  acuerdos,  tampoco  cabe 
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proscribir une. moaalidad unii'ori.:o,   poro GO acepta on general  quo,  cuando .-,o  trate del 

pago de cànone,,,   el   íOPíG-VJ del  -cuerdo debo ¿or do  ., a 1C  aâos.    2n la indie,  ol 

Gobierno suolò  i.;.,)c ¿or un li., ito ù  j alios ,  mientras que  on ciertos países  latinoame- 

ricanos  cl período máziao permisible OJ do  10 r^oe.    Do -codos  modos,  cualquiera quo  ¿sea 

ol  poríodo concertado ¿  lo  .pie  i aporta ..o  quo on c^o  plazo  la asimilación de tecnología 

¿o haga do la manera más  complota y cabal. 

H.    recoso a los  perfeccionamientos  té* emees 

J. accodo  a las innovaciones y porfeccionami. ntos epa o tengan lugar durante ol 

período del  acuerdo do licencia o.   un aspecto inportante quo conviene prever específi- 

camente en ol contrato.    Tambiín conviene que entro amba«  pa.tot; haya un claro enten- 

dimiento respecto do lo quo constituyo perfeccionamiento.    Jn general;  toda innovación 

o mejora que se  introduzca on la fábrica dol  licenciante debo  estar a disposición del 

licenciatario durante el  período dol  acuerdo,    oi  de produce un avance tecnológico impor- 

tante    7 no hay    nada acordado  respecto del .memo,  puede ser necesario renovar el  contrato 

por algún tiempo,     f-or lo  comíLi,  ein embargo, laß  renovaciones ele acuerdos de licencia 

sólo deben referirse a nuevos  productos y a técnicas o procesos  completamente nuevos 

epae no entren en la categoría de aojo ras. 

1.    Garant ías 

Como ya se ha indicado,   en el acuerdo do licencia debo oapcciíicarae el tipo de 

tecnología,     doto puedo asumir la ¿erma do una garantía respecto de los  resultados de 

su empleo.    Una  tecnología debe permitir,  por ejemplo,  alcanzar un nivel  especificado 

de  producción en una industria transformadora c cierto nivel de integración manufacturera 

en la planta del   licenciâtari o  por  un período do tio.ra,   en le  quo atahe  a bienes 

técnicos.    _¿i  todo cayo,  en el  contrato debo estipularse que la tecnología suministrada 

es  coaplcta y cabal  para loe   • inss especificados en el preámbulo del acuerdo.    Los licen- 

ciantes pueden sostener,  con cierta razón,  rW  ir, tecnología suministrada no puede ser 

nía  completa o mejor quo la uti] izada en su propia planta,  y quo las  empresas liconcia- 

tarias deben,   por tanto,  corror loe  mismos  riesgos  que corre el  licenciante al utilizar 

determinados proceros y  técnicas,    lío obstante, cualquiera que sea la forma en quo JO 

negocie un acuerdo do licencia,  deberá estipularse  epuo el  ••ijiow-how" tecnológico epuo 30 

transfiera eoa trai compioto y cabal coao a utilisado en la planta del  licencianxe. 

*¿— 
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Une. dificultad importante  ..n la no¿;ociaci *n C: licencias,  oe la relative al  ceraci:or 

de occlusivo o no  ^elusivo d ":   :.c: ..rio   : :. lac   ro;d riccieno:   territoriales  cn motorie 

de vont as-,  quo iapc.on lo    li calici ant o   .     i.;oraal .-.ente,   vaaa licencia do tecnologia debo 

sor exclusiva para un pai-,   /,   j.-r  .aipueeto,   e:   i:ra ventajosa para ci   liconciatario  di 

osa exclusividad ^ a^org"  para una ro/pióhi.     ,. :.  so  iv.it:, scio  e.- un  país  dexeruinod-o, 

osta cláuüi.la no   pi-eooi'ua c^^r::^ i ."da vü,. i cui taf''»      -in lo  cau, respecta a restricciones 

territoriale:  do venta-.-   „e  donde  las i.e,',ociaci:.no;   tienden a sea dii'eiìeo.     dn uu ...ayer 

parto,   lo J  lieomi relio.   :.-,en e. .pro:,:....  ...ul oiracioaal ,0  ¡¡UJ   oleran  .ri varios   paíees, y  a 

aonudc  en país -s talos  co-.io  ol     ..i¡iO sui-. :.-  •..    I  Japon,   cai,   .rportan un  importante 

porcentaje do la producció.i i.\„l  licencian'...     Tdicliao .cuando n¡ .?„  ...oai pulen on el 

contrate  dor.-ïclios  territoriales no  occlusive;. ;   1 . .,. pro:; a 1:eonciataria puedo resultar, 

y a tonudo resulta,  uri ¿„rio co,..poaioor per u.: tiai-o,     ;;.„..••"..„  ul  purere  do vista del 

licenciât ario,  la ir:.;>osiciósn do roetriociinos   a la: -. caper" aciones  conotii,uye una grr.vu 

desventaja.     Pesdo ol   punto d,.  vi¿rta nacional.   lao roJtricox.no.   torri i eriales  on 

materia do ventas  o or  asiai^sc u;¡ .pravo  inconvoni .sa o on loo  acusraoo  do  licencia,     .¿i 

i-iuchoí  paíse..  on .'esarrollo    hay re piadertaciores  para i..-.pedir epa.   wn  lo.-?  contratos   se 

estipulen restricciones  territoriale.:   indebidas,     en . .Ós odo ¡.-abonable  a ooto respecto 

consiste   on  ostipul-.r oirocao,.   CU V sai,-, no   oxclueivo^.   para todo.,  lo.    países,  excepto  ahi 

donde ol   licenciante  so v„a jurídica ..ido  i.exdido  cor haber otorgado  derechos do dabri- 

cacióìi exclusivos   a otros   licencie tarioc-     ..a  -arado   i lad  ¿ones ¿onde  ci  licenciante 

haya concedido derechos  do voi:-. / d.. dio dribaeión .:::ck:i»oc,   lo caesti'r. habrá do 

negociarse de r.-.odo  opsu ol  liconoiatario  ;aio..s -.„il i zar -dreien .a tales  distribuidores y 

no epuedo   excluido  do  esos  ..¡oreado...     do  reconoce  por le  ¿onorai  i;i^ lao  cláusulas de 

restricción territorial  son poce  equitativa.,  y  pu:. e.dbe  oor posible,   per lo panerai, 

llegar a un acuerdo  satis,act o ri a  en la aayor'a do loo  caso«. 

>posici enee acal osai 

La cuestión de las olóuaulas vi.iculie.teo,   er.  :irsud  de la?  cuales  los  componenter 

y productOG intermedios hai: de obioiurso --XC1U:.íY aconto  ."el licenciante, vioiie siendo 

objeto de considerable atención crítica,   / el  te..ia do  lo:   ,:procioo do   [ ransi erenci":' 
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ha ocupado un lugar destacado en rocientoo  publicaciones  sobre licencias,    ¿e obvio quo 

ia¿> cláusulas vinculantes son poco  convenientes y constituyen una caria desventaja para 

el liconciatario e.¿ cuanto al  cesto fio los  componentes,    din  ¿.abarco,  en la practica, 

el  liconciatario normalmente deporrlo del  lic-.icirurtc para la obtención de producios 

intermedios y componente:';,    ila do procurar JO •,  pues,  que los  precios  du talos  ropponent es 

y productos  intermedios  no soai excesivamente el ovados,    dn esto  aspecto ea donde 

jxiüt jntoc  considerables didicull ad-.;  práctica- ouodu, y conviene,  evitar cualquier 

cláusula vinculante  restrictiva de  este lipo on los  acuerdos  de licencia y,   on realidad, 

nucíaos  pai: es   on desarrollo •::•:   lae   aceptan,     pero  los  producios  intermedios y los 

coeipoiicntos han de ob> .mjrso, y ..1  liconciatario  de hecho   ti-sido a depender del  licen- 

ciante en esto ¿ontido.     im  primero  que hay que hacer os  iniciar la labricación nacional 

en el riaxime yrado que  cea compatible con la, situación económica y comercial,     listo 

reducirá la magnitud del  problo.ua y evitará una tendencia  común on los  licenciantes, 

sobre todo „n ol  cector d-  m;.mios  técnico   ,  a os caloñar la integración a lo larjo del 

período más  1 mr¿;o  posible.     Incluso  cuando  ;>e programa una integración náeciua,   cún 

queda por resolver ol   problema de lo«  precios,   lc-o ne¿ocia.cioneü  pueden girar en torno 

a aspecto.,   tale;-  cono  loe  ciyuicntee.     i)     J:i lo  c;ue atado a los  productos  intcrrjedioe 

y componentes  - ue  el  lie jiiciiorte no  produce  sino  crac, adoptiere,   ol  cost) para el  licen- 

ciatario  será el  mismo  que ^a^v. el  licenciante,  más  los mastos de monutoncióii y otros 

que puedan originarse«     dota cláusula subordinada suele aceptarse por lo general. 

ii)     Cuands los  componentes  sen i?„bricados  por el  licenciante,   su precio para, el  licon- 

ciatario   será el  quo tengan on la etapa sirviente de  producción en la planta del  licen- 

ciante,  ...zie les gastoe  de   .lana tención y otros çuo  puedan originarse,     dsto,  sin embargo, 

es  muy diíícil  de  incluir en un acuerdo,   pues  el  licenciante no lo aceptaría..     -Un. las 

fábricas  de algunos  licenciantes,   puedo que incluso no exista- tal sistema do coatos 

por etapas.    Un todo  caso,   los licenciantes no  están dispuestos  por lo común a poner 

sus  libros de contabilidad a disposición de los  iiconciatarios.     La solución,   on lo  que 

atañe a loa disposicionoo  contractualisj   puede consistir sn quo a)     el liconciatario 

tenga libertad para obtener tales  artículos  de cualquier proveedor,     y quo si  ol  licen- 

ciante los  suministra,    b)    lo ha^a a precios  internacionalmentc cor.petitivotì y    c) 

otorgue  el   tratamiento  de  ''liconciatario más íavorecido,¡  al  do un país  on dosarrollo. 
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utiliser Ir. patento rp._  o.. ivalidot;     ~    'u ...:. 
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tuyon la vordacann ^uc-rsa no r^ic L".ci ou d._  1'-:  lio-_: a 

cue ol  oi ¡toiaa do  ,;:.L-;u^..   aau.lîar... i o:.., :,?•:> :'; aaa.  i: : 
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.. d o.arrollo.     din 

íaarao ¡   ¡"ion. rat- do  oat. ;•   j.:i'..:'   ,:.i     u ±oo :;   aa.i.al   ai  1". . ,ayor  pai tu 

ilo estoo-   paio.). ;   lo.    lieencintarioo   d.-..v.:-    .íí^CJí
1
..,!   OGôooer  •:<\'I o:: oc<.liad levo   oo-tipu- 

la.cionos   do  I:::-   ;,:.;oiVio.• -      .'ô..;•.  ./.   ..o  o'   o:. .rl;.dc,   evam.•>   1". -.aua.cióu  do  In patente 

aobrepaoe  ol   .lin:':   .'....1   on;ordo;,  deb^ax.   .. -. cn.uar o   .r. la  ao;o iiiioml  lo.,  arrollo:; 

necooarioo  parr. ped.n   oo^v.ir  ntilio nlo  la  yi.u,i.i,:   loop.ioa   lo  espirado   ol  acuerdo.      In 

ol  acuerdo  do  licencia ir loie .  Hou o    .- '.i;>u3 ..ra   . u-,   òi   • ;1   licnoian:-o  solicite o 

registra uno. patoirio   oa ¿alacio., con La t-criolopia are n..ya proporcionado bajo licencia, 

deberá i1 ni o nor imeraado  al   I._j„nej ai n¿ i     •   'on...   . da.irir' lorochoe  ào uouario  por  ol 

período  del  acuerdo.     da.aieia  proa .do   .a- cipuor raa   ..1  licorcinirto  ; ol  liconciotario 

actuarán conjuntanea; o  a: ! o  cual-avi o;    .oraa  lo -, à" lari ei.  :u.o;..,i; o  real  di,  dorochuo 

do patentee  propiedad  d..  i _rc.;rjo .   .air: va-   our ol.     .    reo   d..   lo'i ominaba tecnologia 

.1 e'.cilitadta, bajo  leeone!.a 

AJ:ii:ilO    oUoilCO 

lina cláusula i..ipji"t .; to  ':i\ a   .:..auìo  i-iol^/on L;  liconcianx..i-  00   cp.10 la tocno- 

logía otorgada bajo  lioo.-icia ne pod.aá ..jr uiillz-.-da pò y  ol  liooìiciatario ima vor 

expirado  ol  : cuoodo.     ic.d   d^'a :.   e .•.-..1r.lo.pía i.-LÓ  -rabio rt:   por una o variar  pat onte"-;, 

ol  licencia.ax'i )  dv.b.r:'  ..ci..a".o    ^   ..••.:.  c.io.;\\'r...       ::   loo   1-ladoo  bnidoo,   ol   -:laiow-- 

iiow"  no   p" tor.'i a lo  0^.   ca.-xo: vir-' nca ..Oo.. .0.!. o  e,.io-   d..   -o.-rinio   p'blico-j  u-  oi  la  tecno- 

logia qao oio..-,¿Uv   ox  lia„nci,',.:r... ...o b'.lla -.-a  :   _  cao o     *.-:to  tropezará con conside- 

rables  dix i cul-¿ado.;  pa:.-;   hacer  CU/..J1í :• jarídJ.caa;n:o la   .-atada cláusula,    dl  "]aiov;-hovr-, 

ano, ve 3 i-.pari i do re 11raro poro .,i  reoTrin¿ai'.. 

cubierto  por una patent.,.     Le-.  l:.Oonciac :.rioo dob -n oponer.-; 

de o.^ta   índole,  cau.,   per oaa para o,  Ií;   d.  .or o;:a;:mada po 

-.il or.ploô  cuando  ...oto 

una cláueula rootricti/a 

\o  autoridadoo  compétent00. 
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0.    . a.rcao  co..iorci.al 

11  dore,-ho  tlo ..-orca cooorcicl co   ol  tic t1.tili20.1-' determinado no:,.bro co.creici. 

Lo..-; li .oncio larice  do  paíooo  o a deearrollo  coacción a e-.-: to  gran importancia,  on parto 

porque lus  contali :idores   eionton   ir.rcr.de. protoronoj.a por ciarte-e no.,ìoret   CUI..orciaio¿ y, 

011 peri o tc-juüi'r. ¡   porque  ein ol  onplco  do "m ncnjro  extranjero la.„  vont?.-;  iniciales:  eon 

:.iaó difícilcr.     ùz  _, .portona.  que lo.--   li conci at crio:;  croon,   do. pu oc--  do cierto  ti e.-ipo, 

eue  pro pi oc noiaorotì  coiooraiaìcv. •.,  proe   do lo   contrario eie..pro o¿'t aran &a jei.es  al   pago 

do e Dioneo  por la utilizaci 5n eoi nombro  era -anj.ro.    Ceto  00 aplico tento  a los 

arti cul c.o  de consumo  como  -.. loe  bienes  'lo producción,     a¿n  embarco;   durante ol  periodi 

dol  acuerdo,   ol   nombro  extranjero debe utilizarse prof or ont omento  en unión àc un  uoubro 

local,  de modo  quo,   al   e::pirr.r el acuerdo,   pueda oe¿uir u! ilizóndoeo ol nombro local 

sólo, 

r.    .tr bit rajo y_ 1 correlación aplicable 

.J.  establecer las  diopoeicionce  de  arbitraje,   o¿  precieo  estipular quo Sate  00 

cioctuo en  ol paie  del   liconciatario y que oca resuelto por un ¡jrupo de tros personas;, 

cloa nombradas  por lao  parteo  roopoctivae y la torcera elegida de  común acuerdo.     Si ol 

arbitraje tiene luaar lucra dol  paio  .lei  licenciatario,  éotc  so verá en una situación 

do £ran doeventaja v.  incurrirá en gao to«  coneiderabloo.     Jn todo  caso, normalmente no 

debe acop.arf-o  el  paio  dol licoiiciarrte  co...o  aedo dol  arbitraje,     eh cuanto  a la legis- 

lación aplicable,  nuchoe  paicce  en desarrollo ya han dispuesto que  se aplique la del 

país do que so tratu,   lo  cual  00 muy lor-ítimc y debe reclamarsc con firmeza. 

le.     Cljousulaat variaa 

¿¡eisten divereac  otras cláuculac  relativas a aspectos  teles  como    i)    transferi- 

bilidarl a torceros >     ii)     cláusula do  perotó,     lii)     eniblicenciae,     iv)     idioma, 

v)    moneda do pago,    vi)    inspección o  informes,    vii)    fuerza mayor, ote,  que normal- 

mente no  presentan deoaoiado ¡.ii i i cui tad  on lao negociaciones y que,   en general,   pueden 

t rooOlveroo  de ¿nodo  oatief aclorio. 
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Del trovo roiii..,^   — tarior e.   deep, aid-  nV'-e  la pr,paraeieri <'el   acuerdo de licencia, 

y le, estrategia do ;•• ^ocir.ci.fn réactiva,   ..<:  un asunto  J"--¡ :.nU,   coorplejo .pie requiero, 

por parte  del lie-   notario,  ü; con.; ir.-raí; 1 J  cor.ooi...ic:rlo do   1 ae   complejidades dol 

accanisco dü concision d :  licencia-.     -)n 1.. • -or  parte do  l.o  CMOí,   .1  licenciante 

•Lione una experiencia  ouy eue.ri.e on -.ax.ria d:  conexión de  licencia,  y ]a mayoría 

do  las  c.rpreeas ia.Kinacioriale.   cue.ua e;n una :-cció":, dedicaci?.  -   cata*  cuoetionoo. 

2n los  paíoo. or: desarrollo,   .•-   procura ^ùJ.:^:^  e.» parre   cote, función por nedio do 

instituciones rotuladora.,  a^   aPÍ e..r 1~:n      -^  natu:. .1  :.u. talco   instituciones  consi- 

deran la conexión c.e  licerla.,   deêdc un purL.,  d,.   -iota nocional,   y puede que o::istan 

aspectos   ¿obre loa  cualeo  el  licencia~í\íJ  /  "o   institución reguladora estén en de« - 

acuerdo.   Jito puede ocurrir an  ou.ationeo  tal e ó  ce ¡.ir.     • J    la :ioce¿>idac: de inportar 

tecnología para determinado  :,ran<clc;   :ue  ciocie traxarse. do un artículo no prioritario 

o  de lujo,  o reapecio  d, 1   cual  haya habido ,¡i   el  oaí     a. desarrolle  tecnológico  adecuado, 

b)    ol costo de detornineada tecnología,     o)       1  o.:oalona:i..nto  Ce   la integración  local, 

d)     la duración del  acuerdo,   ote.    .udn,  d.   estas  cuestione,-   dco.n considerarse  desde 

un punto  do vieta nacional  cenerai, y a,te  puede  .pie no coincida  con el criterio  de la 

empresa licenciataria. 

i ranoaecionos  do_ e.-.ipi-etì^ _a pnproér. 

din ombarap,   e~. necearía   -.ora-ar por úll:...o  eue toda licencia de tecnología 

constituye esencialmente   ana transacción   -tro  ''c-.i   -apresas.     "Ja   la situación mas dSbil 

en que  so  encuentren loe  licenciataraos de  pai :.;s  en desarrollo,   ue  indudable la nece- 

sidad de una organización robladera nacional   eu   i::, pida que  loo   liceuciatarioe  «sean 

colocados  en una situación indehie.a..:jnto desventajosa,    din oeáoar^o,   tal organismo 

regulador debe procurar  opio  haya ecpulibrio  entre  loe  iiñereoes  nacionales aenoralos p 

la libertad do las  J;TIpresa,   para adcpiirir taencloppía d: diotintao,   Puentes internacio- 

nales,     d aenudo,   eot,    -saiilidrií.   araionioae   ,.¿-,   di 'fail  d.   lograr,    pues  para ello  hado 

evitarle una e:eeosi\a. interrerencio por pao! -  d. 1   srp—iioioo  reLoalador.     déte no  puede 

sustituir al liconciatarie  en  la nodación  do   lo...   licencie.,-.      Un  canbio,   eí   puede, 

y debe,   proporcionar pautas  generals y proscribir la   ' v,;d:w   ..'.el   juoap''.    uáa   alla, 

las onrorooas cpae deoean obtener licencie.  . oben 'Ion,,   liberta,   .oa.:. elegir lo tecnología 
</ • 
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y cl licenciante, y para negociar loa torninoa y condiciono^  il-  la licencia dentro del 

inarco proscrito.    .'. lin do  cuentas,  Ir. tecnologia la adruioro y la rocibo una oinprosc, 

y,  on la r.iodida do  lo ¿.ooiolo,  no dooo ponéraolo  trabad.     Cuando la conceöi(5n do licon- 

ciac do tocnolG¿/ía resulta ;;atisf actoria>  olio  c_- dobo  .',1 cliuc. d^, buona voluntad croado 

filtro  ol licenciante y la o..¡prosa receptora, y osta buona voluntad silo puodo acrocon- 

taròo 3i las  omprooae liconciatarias xi..n^n la .'.niciativa,  la capacidad y la autoridad. 

necesarias para llevar a cabo lao negociaciones y obtener las  liconcias dentro do un 

amplio carco do directrices  quo pueda ostablocor  A gobierno respectivo. 
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