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Prefacio

El presente volumen de la serie “Desarrollo y transferencia de tecnologia” representa un
amplio esfuerzo de parte de la sccretaria de la Organizacion de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) para ofrecer a las esferas empresariales y a los Gobiernos de los
paises en desarrollo un texto que abarque todos los aspectos que se presenten al efectuar
transacciones sobre transferencia de tecnologia.

En cierto sentido, el presente volumen significa una continuacion de una publicacion
anterior de las Naciones Unidas, Pautas para la adquisicion de tecnologia extranjera por los paises
en desarrollo. Ofrece al lector considerable informacion prictica sobre la preparacion y
negociacién de diversos acuerdos de transferencia de tecnologia.

En los capitulos I-Vl se examinan en detalle varios tipos de acuerdo de tecnologia —de
asistencia técnica, de patente, de know-how, de servicios de ingenieria, de marca comercial y de
concesidn -, enunciando sus objetivos e indicando maneras de proceder al licenciatario y al
organismo regulador nacional, a fin de que se obtengs el maximo beneficio para la economia
nacional. También se presta atencion considerable al tema de las garantias de funcionamiento de
procesos, y se sefialan procedimientos de evaluaci¢n.

El capitulo VII se ocupa extensamente de la remuneracion por concepto de tecnologia
extranjera, presentando conceptos de evaluacién de su precio y, una vez mas, ofrectendo al
licenciatario diversas maneras de proceder. En el capitulo V11l puede encontrar el lector
informacién condensada sobre las disposiciones juridicas y administrativas que entran en los
acuerdos de tecnologfa, y se le sugieren posibles redacciones de cldusulas bdsicas. En el
capitulo IX se examinan criterios para la seleccion de tecnologia, y se presentan cuestiones
particularmente importantes que tienen que ver con su seleccion en paises en desarrollo. El
capitulo X versa sobre la determinacion del precio de productos respecto a los cuales acaso no
hay precios de referencia ficilmente reconocibles.

Los anexos contienen extensas listas-gufa para la evaluacion y examen de acuerdos de
transferencia de tecnologia y de cldusulas relativas a remuneracion.

Este estudio fue preparado por el sefior Venkata R. S. Arni, en cooperacion con personal del
grupo de tecnologia de la secretaria de la ONUDI. El sefior Kenneth E. Payne, de la firma de
consultores juridicos de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett y Dunner, procedié a examinar
todos los asuntos juridicos a que se hace referencia en el texto, y formuld observaciones al
respecto. De todos modos, el autor del estudio asume la responsabilidad de las opiniones
expresadas en él.
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Introduccion

La tecnologia es un compuesto de técnicas,
constituidas por técnicas de oficio (soldadura, moldeo,
montaje) que requieren principalmente la destreza de
la mano y de los ojos, y técnicas conceptuales
(conocimiento e informacién), tales como datos de
funcionamiento, ingenieria de disefo, construccion,
produccién 'y mantenimiento. Sin embargo, la
“tecnologia”, en la terminologia de licencia, se
diferencia de la “técnica” en que estd compuesta por
informacion y técnicas (especializadas) patentadas y
no patentadas, cuyo uso da a su duefio una posicion
técnica competitiva o superior. Con el tiempo, la
tecnologia se vuelve anticuada o se incorpora a un
conjunto de técnicas, obtenibles facilmente de
numerosos profesionales que compiten para prestar
servicios técnicos.

La transferencia de tecnologia permite tanto el
acceso inmediato a los medios de produccion
adelantados como el control sobre los medios de
produccion, es decir, el control sobre el suministro.
Sin embargo, este control no va siempre acompafiado
de control sobre la tecnologia. Este ultimo solo se
alcanza cuando las técnicas, la informacion y la
excelencia técnica que componen la tecnologia se
transfieren a los directores, supervisores y trabaja-
dores nacionales de una empresa, desde donde se
puede difundir con el iempo por la economia. El
control sobre el suministro es por lo general el
objetivo directo de la industrializacion; el control
sobre la tecnologia, por otra parte, es un objetivo de
desarrollo. Por esto, el objetivo industrial global de un
pais, particularmente si es un pais en desarrollo, seria
alcanzar ambos tipos de control. El crecimiento
subsiguiente se manifestaria en la multiplicacion
(difusién) de puntos de produccién con tecnologias
similares y la capacidad tanto de mejorar las técnicas
de produccion como de diversificar la gama de
productos. La transferencia de tecnologia ha de
procurar la obtencion de ecste crecimiento. En gran
parte, el acuerdo de licencia puede ser el vehiculo
para alcanzar esta meta.

Se puede decir que el control sobre la aplicacio:a
de la tecnologia tiene dos dimensiones, “‘amplitud” y
“profundidad”, y puede hallarse mas alla del campo
de interés de una empresa. Sin embargo, ‘el control”,
seglin aqui se entiende, se diferencia del que entra en
la politica social, es decir, se refiere a la autonomia
sobre el uso de tecnologia sometida a licencia.

La amplitud del control, que es la dimension mds
ficil de alcanzar de las dos, requiere que la empresa

obtenga capacidad tecnoldgica en todas las etapas
conducentes a la fabricacion de un producto. Se
puede tratar de alcanzar la amplitud del control
mediante las disposiciones del acuerdo de licencia.
Por ejemplo, un gobierno quizd no apruebe un
acuerdo de licencia si s6lo el montaje de las partes
importadas, y no la fabricaciéon de las partes mismas,
figura como el objetivo de la empresa, o es la Unica
tecnologia que su proveedor estd dispuesto a
suministrar.

Cuando existen organismos reguladores de
tecnologia, que trabajan dentro del marco de
politicas establecidas, se puede examinar el acuerdo
para que incluya disposiciones que aseguren ese
control. Estas disposiciones contractuales se exa-
minan mas adelante en este texto, particularmente
en ‘“‘Descripcion del know-how” (pig. 14). La
preocupacion econdmica bdsica subyacente en la
amplitud del control es que el valor afadido debe
maximizarse a nivel de la empresa.

Por otra parte, la profundidad del control s6lo se
puede alcanzar hasta un grado limitado mediante
disposiciones contractuales. Comprende tanto la
infiltracion de la excelencia técnica (que constituye la
médula de la tecnologia) hacia tcdas las partes
pertinentes de una empresa manufacturera (las
personas miembros de la empresa) como la aparicion
de derechos y competencia de la administracion en el
uso y aplicacion de la tecnologia.

La profundidad del control sélo se alcanza
plenamente al final de un proceso de tres etapas, a
saber:

a) Primera etapa, o de acceso. La transferencia
de capacidad del licenciante a una empresa nacional
es tal que no se requiere ninguna direccion técnica
desde una fuente ajena a la empresa para alcanzar el
funcionamiento fijado (garantizado) de la planta. Se
puede decir, pues, que ha ocurrido la transferencia de
capacidad hasta cuando personal extranjero, por lo
demds completamente responsable ante la empresa,
mantiene la direccién técnica.

b) Segunda etapa, o de asimilacion. El funcio-
namiento garantizado se alcanza y mantiene bajo la
direccion técnica de personal directivo que es
nacional del pais;

¢) Tercera etapa, o de control. La libertad para
aplicar la tecnologia recae sobre el licenciatario
nacional; éste tiene el derecho y la capacidad de usar,
diversificar, difundir y desarrollar la informacion




Pautas para la evaluacion de acuerdos de transferencia de t>cnologia

obtenida del licenciante en beneficio de la empresa,
derecho que incluye la aplicacién en campos externos
a los previstos en el acuerdo original.

Este modelo de acceso-asimilacion-control rige
gran parte del material tratado en esta monografia y
se debe tener en cuenta,

A base de lo expuesto hasta ahora, cabria decir
que alguna forma de transferncia de tecnologia ha
tenido lugar al fin de cada etapa. Sin embargo, solo
mediante politicas o programas industriales y
tecnologicos se puede alcanzar el orden de progresion
indicado. Para la ejecucién, el documento de licencia
por si mismo es un instrumento limitado.

Donde la infraestructura tecnologica es débil,
quizd no sea posible ir mds alli de una etapa
determinada, pongamos por caso, de la etapa de
acceso. El logro de esta etapa misma puede ser una
gran realizauidén. Sin embargo, si las condiciones
necesarias para la etapa de control (véase pdg. 20) se
especifican en un acuerdo, quizd el licenciante no
desee dar licencia sobre su tecnologia, o pida regalias
o pagos similares sin que la empresa receptora pueda
obtener todas las ventajas del control.

En cada una de las tres etapas mencionadas se ha
hecho hincapié en la empresa. En vista de la
dependencia de muchos paises en desarrollo de
licenciantes de paises desarrollados, particularmente
de empresas transnacionales, quiza sea dificil obtener
la tecnologia deseable si un contrato permite que la
informacion objeto de licencia se use fuera de la
empresa, 0 da control sobre tal informacion a una
parte que no pertenece completamente a la empresa.
Es esencial que la informaciéon por la que se ha
pagado plenamente esté disponible para su uso sin
restriccion dentro de la empresa.

El acuerdo de licencia es un instrumento formal
que sirve a varios propositos. Es: @) una declaracion
de las expectativas de las partes que se han reunido
para alcanzar un propdsito comun y especificado; b)
un memorando que define los derechos y las
responsabilidades de las partes, asegurando ganancias
comerciales adecuadas para ambas, ¢/ una pauta para
resolver conflictos previsibles en ciertc~ campos;y d/
un documento juridico cuyas disposiciones y
compromisos se pueden hacer cumplir con arreglo a
las leyes del pais en cuyo contexto se encuentra
concertado.

La estructura y forma general del acuerd> de
licencia son paco mds o menos las mismas, ya se celebre
entre paises industrializados o entre un pais
desarrollado y un pais en desarrollo. Es un
documento universal y primario en la transferencia de
tecnologia, con cldusulas caracteristicas.

Sin embargo, para el pais en desarrollo, el
acuerdo de licencia no es tan sélo un documento que
determina los intereses privados y los riesgos
privadamente asumidos de las partes del contrato;
también debe servir al interés publico. Las politicas
reguladoras gubernamentales pueden exigir que la

empresa negocie derechos y obligaciones de modo
que no solo se alcancen en el acuerdo la amplitud y
profundidad del control, sino que asimismo no se
acepten ciertas restricciones y limitaciones

En vista de que las politicas. los objetivos y las
regulaciones nacionales difieren entre los paises en
desarrollo y cambian con el tiempo dentro de un
mismo pais, no se puede enunciar un criterio nacional
comun para la concesion de licencias en materia de
tecnologia. El poder de negociacion de algunos
paises, e incluso de sus empresas, quizi sea tan fuerte
que las tecnologias deseables entrardn a pesar de estar
sometidas a regulacion. Pero, donde la infraestructura
tecnoldgica es débil o los mercados son pequefios y
sencillos, quizd no sea posible atraer estas tecnologas
al pais si la regulacion es demasiado severa. Por
consiguiente, se ha de formular una politica realista
en materia de concesion de licencias.

En esta monografia se examinan las caracteris-
ticas bdsicas del acuerdo de licencia, con miras a
ayudar a los organismos reguladores gubernamentales
a examinar los conceptos subyacentes en la
terminologia de concesién de licencias. Se indica el
margen que existe para reajustar las obligaciones del
licenciante y del licenciatario, a fin de alcanzar los
ob etivos de los paises en desarrollo. Sin embargo, al
obrar asi, se debe preservar el principio basico del
acuerdo de licencia, que debe codificar un acuerdo
viable.

Desde el punto de vista del pars en desarrollo, el
acuerdo de licencia debe ser un instrumento para
alcanzar los objetivos y las politicas nacionales. Sin
embargo, puesto que los acuerdos son documentos
juridicos y se ejecutan entre dos partes (no
comprendiendo al Gobierno del pais en desarrollo),
estando principalmente dirigidos a alcanzar el
proposito de la empiesa licenciataria, el punto de
vista nacional sélo puede encontrar una expresion
indirecta. Es decir, en el pais en desarrollo, los
elementos constitutivos de un acuerdo de licencia
estarian estructurados de tal modo que el punto de
vista nacional llegue a estar implicito. Esto ocurre
cuando el acuerdo: @) promueve los objetivos
nacionales de planificacidn y desarrollo; b/ se ajusta a
los requisitos reglamentarios, y c¢) contribuye a la
viabilidad de la empresa, de modo que ésta realice una
contribucién deseada a la economia nacional.

Es posible examinar un acuerdo de licencia para
ver si cumple los objetivos reglamentarios. Quiza
existan disposiciones explicitas como, por ejemplo,
que la ley aplicable al contrato sea la del pais en
desarrollo. O bien, los objetivos reglamentarios
pueden estar implicitos, como, por ejemplo, que no
haya limitacion al derecho del licenciatario de
exportar a los paises de su eleccion Los objetivos
reglamentarios pueden estar incorporados a la
legislaciébn nacional (por ejemplo, la ley de México
sobre transferencia de tecnologia), o quizd sean
pautas administrativas, como en la India.
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Sin  embargo, las disposiciones relativas a
desarrollo y planes nacionales y a viabilidad de la
empresa no se pueden examinar dentro de un marco
rigido. Ya que el proposito del acuerdo es transferir
tecnologia, dicho marco debe, por si mismo, apoyar
esos objetivos.

Al fijar la atencion en otros tres objetivos. ios de
orden tecnoldgico, técnico y comercial, incorporados
en un acuerdo, es posible comprobar la conformidad
del acuerdo con los objetivos mas amplios. Por esto. si
la politica nacional es maximizar la adicion de valor a
nivel de la empresa (un objetivo tecnoldgico), los
conocimientos técnicos se deben definir v describir
adecuadamente (“materiales de partida™ y “produc-
to” - pdgs. 15-16). Sies conservar un recurso escaso.
como la energia, ¢l acuerdo ha de garantizar la tasa de
consumo de energia (véase pédg. 36). Asimismo, si el
objetivo nacional en cierta esfera de producto es
maxiniizar sus exportaciones, se deben definir
claramente las especificaciones del producto (objetivo
técnico).

Del mismo modo, se puede comprobar ia
viabilidad de la empresa examinando los objetivos
comerciales del licenciatario y determinando si las
disposiciones del acuerdo apoyan estos objetivos. Si el
licenciatario hace grandes pagos anticipados, ha de
estar protegido por disposiciones contractuales que
aseguren que estos pagos se hacen contra garantias
bancarias (pags. 27-28); o si desea tener una posicion
competitiva fuerte en los mercados de exportacion
(objetivo comercial) ha de haber negociado todos los
elementos de la cartera de tecnologia (patentes,
marcas comerciales, exclusividad, derechos de mercado).

Por tanto, en este estudio se examinan también
las formas en que los objetivos tecnolégico, técnico y
comercial se pueden formular en el acuerdo de
licencia.

En varios paises en desarrollo, los acuerdos sobre
tecnologia entre nacionales y organizaciones extran-
jeras se deben presentar a un organismo regulador
determinado para su aprobacion'. Muchos otros
paises se proponen tomar esta direccion. La prdctica
general es que las partes presenten textos preliminares
al organismo de examen previo, después de lo cual se
presenta el documento final para su aprobacion e
inscripcion. El procedimiento de examen varia mucho
de pais a pais; y el acuerdo se puede estudiar desde
varios puntos de vista —aplicabilidad de la tecnologia
(India), viabilidad del proyecto (Malasia), o repercusio-
nes econémicas y financieras de la inversion (México).
Como resultado de este examen, el acuerdo es por lo
general modificado y aprobado posteriormente.

Esta monografia se ocupa principalmente del
proyecto de acuerdo de licencia en que estdn
presentes uno o mds de los elementos de la cartera de
tecnologia (conocimientos técnicos, patentes, marcas

" Véase Experiencias Nacionales en la Adquisicion de
Tecnologia, serie “Desarrollo y transferencia de tecnologia”,

(publicaciébn de las Naciones Unidas, nim. de venta:
78.11.B.7).

comerciales) o servicios relacionades con la tecno-
logia (ingenieria, asistencia técnica). Se analizan seis
tipos de acuerdcs cominmente usados en los paises
en desarrollo y se indican métodos para su examen.
Asimismo, se examinan las opciones abiertas al
licenciatario. Tres tipos se refieren a la propiedad
industrial (patentes. know-how, marcas comerciales),
dos, a servicios (contratos de ingenieria y asistencia
técnica); y uno, a la concesion. Lo que se dice
respecto a un tema quizd sea aplicable a otro. Esto es
particularmente cierto para los acuerdus mixtos, en
que varios derechos de propiedad industrial se
combinan con servicios en un solo acuerdo.

Ya que el interés principal de los paises en
desarrollo esti en el acceso a la tecnologia,
especialmente en forma de know-how, ¢ste aspecto se
trata con mayor extensiéon. Los conceptos aqui
desarrollados, como el derecho de uso y el campo de
aplicacion, son aplicables a todos los campos.

Se examinan particularmente dos zcnas del
acurrdo de licencia que son comuries a tedos los tipos
de acuerdo. Estas son la remuneracion y las
dispesiciones juridico-administrativas. La remunera-
cion al licenciante, asunto de interés especial para
todos los organismos reguladores, se examina en
detalle. El pago de regalias (segin tasa o por una
suma global) se considera como la parte del
licenciarte en la utilidad del licenciatario. De este
modo s posible desarrollar pautas cuantitativas,
separadas de la evaluacion de pardmetros técnicos, es
decir, el contenido técnico de una transacvidn de
tecnologia.

También se analiza la seleccion de tecnologia,
problema con que a menudo se enfrentai los
organismos reguladores.

Casi toda la exposicion va dirigida a analistas o
departamentos de organismos reguladores que habi-
tualmente examinan acuerdos para Jeterminar si se
conforman con el interés publico. Sin erabargo, la
monografia quizd también pueda ser usada por tirmas
comerciales y empresarios, particularmente por los
que deseen obtener proteccién en cicrtos campos,
tales como garantias de funcionamiento técnico o
revelacion completa de informacién técnica

En tres esferas —patentes, know-how y remunera-
cion- se presentan listas-guia, las que se pueaen usar
para tener la seguridad de que se han estudiado los
elementos criticos de una transaccion, y se pu:den
modificar para que se ajusten a la situacion especial
de cada pais. Para usar esta monografia nc se
requieren calificaciones especiales por parte del
encargado de examinar o analizar acuerdos, pero la
experiencia anterior en la materia puede ser de
utilidad. El analista no tiene que ser abogado,
economista, estudiante de administraciéon o contador,
pero le serd ventajoso poseer cierto conocuniento de
las practicas de concesioén de licencias. Tampece se
requiere conocimiento técnico profundo de diversos
sectores industriales, excepto para evaluar garantias
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de funcionamiento y examinar la transmisién de
know-how, asuntos que son en realidad de responsa-
bilidad del licenciatario. La calidad de su evaluacion
dependera de su experiencia y aptitudes. Sin
embargo, la monografia no ofrece la base para
estructurar un acuerdo de licencia.

Todo contrato es, en definitiva, un documento
juridico. Si bien la monografia si trata de la
terminologia juridica utilizada en materia de licencia,
no se ocupa de la exactitud de expresiones juridicas o
su interpretacion, lo que es va realidad asunto de
incumbencia de los abogados del licenciante y del
licenciatario. Fuera de la inclusion de ciertas cldusulas
obligatorias (por cjemplo ley aplicable al contrato,
efectividad del acuerdo después de la aprobacion
gubermnamental) o la exclusion de ciertas restricciones
juridicas (disposiciones restrictivas), en la mayoria de
los paises en desa.rollo no se examinan los acuerdos
para comprobar su exactitud o alcance juridicos. En
definitiva, la interpretacion de las disposiciones de un
acuerdo es una tarea judicial (derecho de precedentes,
litigios judiciales), lo que reviste caracteres especiales
en cada pais, sin que un organismo regulador se pueca
ocupar abiertamente de ello. A pesar de estas reservas,
el organismo regulador puede buscar asesoramiento
juridico al modificar la redacciéon de un acuerdo o
incorporar ciertas clausulas.

Debe seiialarse una omision importante en este
estudio. En los casos en que el licenciante tiene un
interés financiero considerable en la empresa, las
obligaciones intercambiadas entre él y el licenciatario
(asociado) pueden ser bastante diferentes en su
contenido de las comprendidas en la concesion
directa de licencia. En un acuerdo de colaboracion
bien negociado, la participacion del licenciante puede

aportar a la empresa experiencia en materia de
gestion, mercados establecidos, rapido desarrollo del
personal, etc., todo lo cual es importante para el éxito
comercial. En varios paises en desarrollo, los
Gobiernos preferirian seguramente esta opcion y no
la simple transferencia de tecnologia. La premisa, en
esta colaboracion, es que el acuerdo esté “bien
negociado™: el control del licenciante sobre la
direccién de la empresa ha de ser proporcional a sus
insumos, y, en las circunstancias del pais en
desarrollo, la idea del licenciante sobre los objetivos
de la empresa ha de subordinarse a las metas
nacionales. Estas exigencias dan lugar a conflictos
cuya indole y solucion van mds all4 del alcance de
este estudio. Por consiguiente, los procedimientos
para evaluar los acuerdos de tecnologia acompafiados
de inversidbn por parte del licenciante se omiten
deliberadamente. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que, hasta en los casos en que existe tal
participacion financiera, la prictica general del
acuerdo de transferencia de tecnologia es que sea un
documento separado ae aquel en que definan las
funciones y derechos de los coparticipes desde el
punto de vista del derecho de sociedades (los acipites
de los acuerdos). Es decir, aun cuando exista entre los
asociados un acuerdo general que exprese toda su
cooperacidn, se necesitara un documento de trans-
ferencia de tecnologia (licencia en materia de
tecnologia), el que ha de estar escrito como un
acuerdo entre partes iguales. En general, las
disposiciones contractuales en este acuerdo no se
pueden distinguir de las del acuerdo de licencia
directo. En esta limitada medida se puede examinar y
evaluar mediante los procedimientos recomendados
en este estudio.



I. El acuerdo de asistencia técnica

Con el fin de que los productos sean
competitivos en el mercado, para su fabricacion se
necesitan infcrmaciones técnicas y servicios especia-
lizados. Es posible que se neccsiten tales servicios no
solamente en la produccién, sino también en la
distribucion (por ejemplo, tecnologia de contene-
dores) y en las ventas (servicios técnicos para los
receptores). Algunas fracciones de la informacion
técnica (y, a veces, de los servicios técnicos) pueden
incluir secretos industriales y comerciales. A éstas se
aplica el término “know-how patentado™, tema que
s¢e examinari en el capitulo l1l. En otros casos,
ademas del know-how, es posible que una organiza-
cion necesite adquirir licencias de pa‘ente, con el fin
de que su derecho a fabricar y lanzar al mercado sus
productos no sea impugnado en los tribunales (véase
cap. II).

Los términos “asistencia técnica” y ‘‘servicios
técnicos”, como se emplean aqui, abarcan estricta y
Ginicamente el componente de la informacién y de los
servicios técnicos que no entran en el know-how y las
patentes. Puede ser que una organizacion en un pais
en desarrollo necesite asistencia técnica solamente,
por ejemplo, en lo que respecta a la produccion de
cemento, productos derivados de la madera, aceites
comestibles, botellas de vidrio, recipientes de metal,
productos quimicos inorginicos basicos, operaciones
de montaje y otros productos industriales ya bien
ectablecidos.

Se preferird a las empresas manufactureras mds
que a las empresas de ingenieria para que suministren
dichos servicios, debido a que el receptor puede
recurrir a la experiencia de dichas empresas tanto en
la fabricacion como en la comercializacion. Sin
embargo, es posible que muchas empresas manufac-
tureras no dispongan de todos los conocimientos
técnicos necesarios para instalar una planta de
fabricacion. Ln estos casos, tales empresas pueden
emplear a empresas de ingenieria como subcontra-
tistas, o el receptor puede subcontratar directamente
Ios servicios necesarios.

Salvo cuando el proveedor suministra materiales
y maquinaria, sus insumos son bdsicamente de
informacién y de gestion. En los insumos de
informacién estan incluidos los trazados de planta,
listas y especificaciones de equipo, folletos sobre
productos y el material auxiliar para ventas, mientras
que en los insumos de gestion estin incluidas la
prestacion de servicios de expertos, la capacitacion
del personal del receptor en gestion de la produccion,

la coordinacion de suministros con la construccion de
la planta y cuestiones conexas. Los insumos de
informaciéon pueden considerarse como elementos
que se pueden obtener, por lo demads, en la esfera
piiblica, y los servicios de insumos de gestion pueden
obtenerse, también, de profesionales independientes,
es decir que no se trata de un suministro de
informacién en régimen de propiedad, que es una
caracteristica de la licencia de know-how.

El valor de la asistencia técnica reside en la
experiencia de su proveedor en una esfera de
produccion concreta; de esta manera, €l se convierte
en una sola fuente extensa, conveniente Yy
competitiva- de asistencia, que permitird al receptor
establecer instalaciones de fabricacion rapida y
econémicamente y explotar los mercados de una
manera eficaz.

Es posible que algunos de los servicios del
proveedor sean de corta duracién, como, por ejemplo,
el suministro de equipo, mientras que otros pueden
ser servicios continuos a largo plazo que permiten a la
organizacién receptora formar su mano de obra
(servicios de capacitacion) y mejorar progresivamente
su rendimiento en la fabricacion, la comercializacion
y el servicio técnico al cliente.

Mientras que los términos “licenciante” 'y
“licenciatario” se emplean a veces en la asistencia
técnica y en contratos de servicios técnicos para
denotar proveedor y cliente, son incorrectos cuando
se emplean en un contrato de asistencia técnica
corriente, por lo que deben evitarse. Para que un
contrato sea considerado como “licencia”, debe
existir algiin derecho sobre el que el licenciante tenga
titulo juridico y pueda otorgar, por consiguiente, al
licenciatario por medio de una licencia. Tales
derechos se plantean en la esfera de patentes y por
convencion jurfdica (derechos de propiedad intelec-
tual) se hacen extensivos al know-how.

Al hacer esta distincién entre la informacién
patentada y la no patentada, se fortalece el poder de
negociacion del receptor en dos esferas: a) la de
evaluar la informacién y los servicios en términos
monetarios; y b} la de aceptar obligaciones en la
utilizacion de la informacién del proveedor.

En un acuerdo de asistencia técnica el receptor
paga por la informacién y los servicios concretamente
enumerados. Como se examinara en el capitulo VII,
al hablarse de “Remuneracién”, dicha informacién
puede evaluarse y estimarse sin considerar el poder
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adguisitivo del cliente o su posible utilidad. Sin
embargo, en lo que respecta a la licencia patentada,
los pagos que efectua el licenciatario son por el
derecho de uso de la informacion del licenciante,
cuya evaluacion se puede realizar mejor en términos
de la posible utilidad potencial del licenciatario en el
mercado.

Contenido de la asistencia técnica
Servicios a corto plazo

Los servicios a corto plazo estan relacionados con
el diseio y construccion de instalaciones de
fabricacién. Pueden clasificarse como servicios de @)
consultoria y b/ instalaciones de ingenieria.

Los servicios de consultoria abarcan evaluacion
de los mercados, definiciéon de productos, analisis de
la inversion, evaluacion de la disponibilidad de
materias primas, recomendacion del emplazamiento
de la planta, seleccién de la tecnologia, identificacion
de los proveedores de equipo, etc. Dichos servicios
pueden prestarse en virtud de un contrato de
asistencia técnica, pero el propio receptor también lo
puede hacer por si mismo o a través de una
organizacién de consultoria independiente. En el
Anexol figura una lista de servicios tipicos que
pueden obtenerse en virtud de contratos de
consultoria.

El receptor corre con todos los riesgos derivados
de la aceptacion de tales servicios y de la aplicacion
de las recomendaciones. El proveedor tan sélo tiene la
responsabilidad profesional de velar por que las
normas de ‘“cuidado, pericia y diligencia” sean
aquellas normalmente estipuladas para dichos ser-
vicios. Las empresas de consultoria cuentan general-
mente con seguros de indemnizacion profesional, y la
responsabilidad de la empresa en virtud de acuerdo se
hace extensiva a la no prestacion total de los servicios,
la pérdida o dafio resultante de la no observancia de
las instrucciones escritas del receptor por parte del
consultor, o la no aplicacion de normas de “cuidado,
pericia y diligencia™.

Los servicios de ingenieria se estipulan por lo
general en un acuerdo separado de un acuerdo de
servicios continuos, debido a que tienen corta
duracion y su caracter es diferente. Generalmente
tiene una acentuada tendencia técnica y estd
redactado en colaboracion con los ingenieros de las
partes contratantes. A menos que sea un contrato de
entrega llave en mano, el acuerdo de ingenieria se
basa generalmente en una division de responsabili-
dades entre 2l receptor y el proveedor. Asi pues, la
definicion del alcance de la labor de cada una de las
partes es una tarea importante (véase cap. IV).

Servicios continuos
Caracteristicas generales

Una vez que una planta de fabricacion ha
quedado establecida y funciona conforme a las
garantias del proveedor, el empresario novel del pais
en desarrollo depende de una corriente continua de
asistencia, de manera que pueda asimilar la tecnologia
involucrada en la planta (y producto) y competir en
el mercado. El empresario necesita, por ty.mplo,
desarrollar la habilidad de mantener la planta en
condiciones de funcionar al mdximo o de modificar la
combinacién de productos (volumen de produccion,
calidad, escala y precios), a medida que cambian las
condiciones del mercado. Es posible que, con el
tiempo, tenga que introducir meioras y cambios en las
secuencias de fabricacién asi como también en las
caracteristicas del producto. Puede ser que la
viabilidad en el mercado requiera una extensa
prestacion de servicios al cliente, es decir, servicios
técnicos. La manera corriente de obtener estos
servicios es emplear a personal del proveedor en
posiciones clave y luego ponerlo a capacitar al
personal nacional --personal de planta, vendedores y
personal de gestion -, de tal manera que, durante el
periodo de duracion del acuerdo, el personal nacional
asimile todos los conocimientos técnicos del pro-
veedor.

Asimismo, es posible que, en la mayoria de las
esferas, los receptores no puedan producir a nivel
nacional, o incluso procurarse en el pais, todos los
materiales, componentes y piezas de recambio para la
maquinaria que requiere la fabricacién del producto.
Por lo tanto, es posible que un contrato de asistencia
técnica estipule que el proveedor suministre los
articulos que se encuentran bajo su control e indique
las fuentes de suministro para otros. En cuanto a los
materiales preelaborados, submontajes y compo-
nentes que se encuentran bajo el control del
proveedor, tendrd que definirse la base de fijacion de
precios para éstos, es decir, el método o formula
mediante la cual sus precios serin determinados
durante el periodo de duracion del contrato.
Asimismo, puede ser que una empresa no tenga todas
las facilidades para ensayar materias primas y
productos acabados en sus etapas iniciales, en cuyo
caso el contratista de servicios técnicos deberd realizar
tal ensayo.

Por lo tanto, el acuerdo de asistencia técnica para
servicios continuos es esencialmente una enumeracion
de todos los servicios a largo plazo que el proveedor
prestard, junto con la base y los procedimientos de
fijacion de precios que deberin seguirse con el fin de
garantizar estos servicios y efectuar los pagos. Debido
a que no existe transferencia de derechos patentados,
normalmente no es posible imponer limitaciones al
receptor en lo que respecta al empleo de Ia
informacién que recibe. Asi pues, el proveedor no
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puede limitar los dereches del receptor de ampliar o
duplicar las operaciones de fabricacion, ampliar los
tenitorios d¢e comercializacion o introducir nuevos
productos ve: tdos en la informacién adquirida. Por la
misma razon, el receptor no estd obligado a la
retrocesion de perfeccionamientos, a mantener la
informacion adquirida en reserva o a devolver dibujos
y documentos en momento alguno. En efecto, el
acuerdo de asistencia técnica debe considerarse como
un equivalente de un contrato de compra de
maquinaria, por ejemplo, un motor Diesel; es decir
que la compra implica el derecho de uso irrestricto.

Garantias relativas a los servicios
técnicos continuos

Puesto que el caricter reservado de la infor-
macion no constituye una cuestién importante en la
prestacion de asistencia técnica, un receptor puede
solicitar al proveedor de dicha asistencia que le
conceda, antes de la negociacidn del contrato, acceso
fisico y personal a las operaciones de fabricacion o de
servicio del proveedor. (En realidad, el proveedor
puede sacar beneficio de este procedimiento.) Asi, un
receptor puede presenciar el funcionamiento de varios
tipos de equipo, estudiar la secuencia de operaciones
y observar todas las transformaciones por las que
atraviesan las materias primas en la fabricacion de un
producto. Al hacerlo se dara cuenta de los problemas
que pueden surgir, y podrd pedir garantias® expresas
de que el proveedor se encargard de solucionarlos si
ocurren.

Es posible que en algunas esferas el receptor no
pueda prever las dificultades con anterioridad debido
a escala reducida de operaciones, variaciones en las
materias primas, combinacion poco convencional de
productos, etc. En este caso, el proveedor puede verse
obligado a garantizar expresamente que se cumplirdn
los objetivos técnicos del receptor, tales como ritmo
de produccidn, productividad, calidad del producto,
etcétera.

Para el proveedor, el acceso que proporciona al
receptor constituye un medio de reducir y limitar el
riesgo que corre. Las gaiantias se hacen especificas y
limitadas en su alcance, en contraste con la situacion
que se plantea en la concesion de licencias de
know-how, en la que, debido a que el licenciatario no
tiene acceso al know-how con anterioridad, el
licenciante debe proporcionar seguridades amplias
(véase cap. 111).

Las garantias del proveedor normalmente se
refieren a la rectificacion de un funcionamiento
deficiente en aquellas esferas en las que ha
proporcionado garantias concretas. Sin embargo, el
receptor puede verse obligado a correr con todos los
costos de la rectificacion de las operaciones

2 Las “‘garantias’ se examinaran en detalle mds adelante
(véase pag. 27).

deficientes, salvo, tal vez, los gastos de personal del
proveedor. Sin embargo, si el proveedor ha
suministrado especificaciones erroneas sobre el
equipo de fabricacion cuyo funcionamiento ha
garantizado o sobre el equipo que ha proporcionado,
entonces estard obligado a reparar o a reemplazar el
equipo a sus expensas. En las licencias de paises en
desarrollo generalmente se acepta la estipulacion de
que los servicios de ingenieria deficientes deben
compensarse mediante una prestacion correcta de los
mismos servicios gratuitamente, y que cuando se
suministra un equipo deficiente, éste también dehe
reemplazarse gratuitamente.

En las esferas especialmente complicadas,
podrian aplicarse algunas de las consideraciones de
responsabilidad que se examinardn en el capitulo 1V,
en lo que respecta a acuerdos de ingenieria, y en el
capitulo 111, al hablarse de “funcionamiento del
know-how”.

Consideraciones juridicas

El acuerdo de asistencia técnica se redacta de tal
manera que sea conforme a la legislacion en materia
contractual del pais del cliente, y se asemeja a los
contratos de compra de maquinaria, servicios de
asesoramiento y asuntos conexos. En los casos en que
tal acuerdo estd relacionudo con otros acuerdos,
como por ejemplo, la licencia de know-how o el
contrato de ingenieria, es conveniente, desde el punto
de vista del receptor, relacionar los acuerdos
refiriéndose a ellos en el acuerdo de asistencia técnica,
aun en el caso de que haya diferentes partes
contratantes. Para el receptor este procedimiento
constituye la garantia de unidad en el concepto de
proyecto. Cuando dicha coordinacidn sea esencial,
deben enumerarse sus detalles. Asimismo, ello facilita
el contacto entre el cliente y las distintas partesen lo
que respecta a la coordinacion o rectificacion. Si bien
en la redaccion de los distintos acuerdos debe
preverse y evitarse cuidadosamente el solapamiento
de obligaciones, es posible que surjan problemas a
este respecto. La remision a los demds acuerdos puede
minimizar un desacuerdo posterior.

Desde el punto de vista del receptor de servicios
técnicos, un contrato de servicios de asistencia técnica
continuos debe incluir las siguientes disposiciones:

a) Definicion del producto (disefio del pro-
ducto, especificaciones, calidad, variedad, segin
proceda);

b) Capacidad de la planta (y, en el caso de las
plantas de productos quimicos, gama de funciona-
miento);

¢) Enumeracion y descripcion de todos los
servicios prestados por el proveedor, incluso:

i) Suministro del personal técnico del
licenciante para la construccion, vigi-
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lancia y puesta en funcionamiento de
la planta y estabilizacién de las
operaciones;

Capacitacion del personal (nacional y
extranjero) del cliente en las opera-
ciones de produccion, mantenimiento,
comercializacion, contabilidad, etc.;
Garantias de suministro de materiales
preelaborados, premontajes y compo-
nentes sobre los que el proveedor tiene
un control predominante;

Preparacion de folletos sobre el funcio-
namiento y mantenimiento de la
planta, especificaciones del producto,
manuales de  servicios técnicos
(cliente), hojas de informaciones sobre
ventas, etc.;

Procedimientos de control de calidad y
normas de vigilancia en la planta;
Normas de productividad y asistencia
en la determinacion del costo de los
productos;

Servicios de ensayo en el exterior para
las materias primas, productos, etc.;

viii) Diagramas y dibujos de montaje para
productos mecdnicos o eléctricos;

d) Base de fijacion de precios para el empleo de
personal extranjero y para el suministro de los
servicios que figuran en el apartado ¢, iii);

e) Informacion sobre perfeccionamientos del
producto y del proceso;

f) Cuando una empresa de ingenieria indepen-
diente participa como tercera parte en el disefio y
construccion de la planta, debe incluirse una
disposicion expresa de que el proveedor de asistencia
técnica proporcionara servicios de fiscalizacion (véase
cap. IV);

g) Garantias de funcionamiento;

h) Responsabilidades del proveedor en relacion
con el funcionamiento de la planta (si procede);

i) Remuneracion por los servicios prestados
(véase cap. VII),

j) Estipulacion de que la remuneracion al
proveedor es por concepto de prestacion de asistencia
técnica:

k) *“Vinculacidon” con otros acuerdos;

!} Legislacion por la que se rige el acuerdo.




1I. Patentes y acuerdos de patente

El sistema de patentes

En los paises desarrollados, el sistema de patentes
desempefia un papel importante que consiste en
estimular invenciones que tengan utilidad industrial.
A cambio de la revelacion publica del contenido
informativo completo de una invencién, lo que
proporciona al publico interesado la posibilidad de
perfeccionarla ain mas o de buscar sustitutos. el
Estado, mediante la legislacion sobre patentes,
confiere al titular de la patente ciertos derechos
exclusivos durante un periodo limitado. Se trata
principalmente de los derechos de excluir a otras
personas de la fabricaciOn, uso y venta del producto,
la técnica o el proceso inventados en el territorio
nacional donde la patente ha sido extendida. En
virtud de los reglamentos sobre patentes, el titular de
la patente tiene derechos patentados sobre la
invencion, que puede ejercer por si mismo o ceder
total o parcialmente a otras personas (en régimen de
venta o de licencia). Es decir, que a pesar de que la
informacion de la patente es de dominio publico, el
titular de la patente obtiene el derecho de prohibir a
personas no autorizadas que utilicen la informacion
patentada con el fin de obtener un beneficio
comercial. El Estado se encarga de hacer respetar los
derechos del titular de una patente. Los dercchos de
“fabricacién, uso y venta’ son derechos separados, y
el titular de una patente tiene poder discrecional
sobre el alcance de los derechos que concede 2 sus
licenciatarios. En virtud de los derechos de uso y
venta, un sistema de patentes puede servir para evitar
la importacion de un producto patentado o, en
alguros paises, para evitar la importacién de un
producto fabricado mediante un proceso patentado.

Cuando la patente caduca, su informacion pasa a
ser de dominio publico y puede, por lo tanto, ser
empleada libremente por cualquier persona sin que
tenga que consultar al titular de la patente.

Lo que es susceptible de patente (es decir, lo que
constituye una novedad), los distintos derechos
resultantes, la duracién de la validez de la patente, la
informacion esencial que debe revelarse al publico, la
informacién experimental o prototipos que deben
demostrarse a las autoridades que extiender la
patent:, los derechos de inscripcion, etc., to O esto
varia de un pais a otro. A medida que surgen
controversias en lo que respecta a la concesion y
utilizacién de patentes, y que se solucionan en los
tribunales, se va desarrollando en cada pais una

jurisprudencia con la que deben familiarizarse a fondo
aquellas personas que participan en la redaccion de
licencias de patente.

Una patente concedida en un pais generalmente
no tiene validez legal en otros paises. Para adquirir
derechos patentados en esos otros paises, el objeto de
la invencion debe ser susceptible de patente en dichos
paises y, de hecho, ha de estar asi patentado. Sin
embargo, un grupo de paises puede elaborar un
reglamento comun y proteger la patente, una vez que
ésta ha sido aceptada en virtud del reglamento, en
cada uno de los paises participantes (por ejemplo, la
Oficina Africana y Malgache de la Propiedad
Industrial). Es importante observar que la persona
que ha establecido determinados conocimientos
puede ser titular de varias patentes, dependiendo del
nimero de paises en los que haya obtenido una
patentc protectora y del nimero de patentes que
haya obtenido por dichos conocimientos. A este
respecto, no es necerario que la estructura de la
patente sea la misma en todos los paises. La patente
variard segin el reglamento sobre patentes de cada
pais.

Si un pais no posee una legislzcion sobre
patentes, la cuestion de las patentes y de las licencias
de patente no se plantea. Una persona en dicho pais
puede, por consiguiente, emplear libremente la
informacion de cualquier patente (publicada en
cualquier lugar) con el fin de obtener un beneficio
comercial dentro de dicho pais. Ademds, una patente
que ha sido extendida en un pais A, pero no en un
pais B, no puede ser objeto de un acuerdo de patente
en el pais B (salvo en el caso de que el producto
patentado sea exportado al pais A).

De conformidad con la Convencion de Paris de
1883 y los acuerdos multilaterales posteriores,
generalmente se concede al inventor un periodo de
12 meses desde el momento de la inscripcion en el
pais de origen, para hacerlo en otro pais, comenzando
dicho periodo a partir de la primera inscripcion. De
esa manera una patente puede ser extendida en el pais
de origen sin que pierda su validez en otro pais por el
motivo de que la novedad de la patente ha sido
revelada anteriormente.

Las oficinas de patentes en muchos paises
publican las peticiones de patente a los pocos meses
de haberse éstas presentado. La patente se concede
posteriormente, a menudo muchos afios después. En
algunos paises, se examinan cuidadosamente las
pretensiones de novedad de una peticion de patente
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antes de concederla. En otros, incluso en paises
altamente industrializados, no se examina, o se
examina poco, la novedad, la invencion o la prioridad.

Una patente concedida puede impugnarse
siempre ante los tribunales por muchas razones, por
ejemplo, revelacion insuficiente, ambiguedad de los
pedimentos que se hacen en la patente, fechas de
prioridad de otros inventores o revelacion anterior. Si
los tribunales anulan una patente, los derechos
comerciales que el licenciatario de una patente ha
adquirido del antiguo titular pueden mermar
considerablemente.

El sistema de patentes en las ~tapas iniciales de
un pais en desarrollo no constituye principalmente, ni
estd destinado a constituir, un estimulo para la
invencién autoctona. Tiene la doble finalidad de
facilitar la inversidn extranjera y proporcionar la
manera de importar productos, por lo demas,
generalmente patentados. Como se sabe, es poco
probable que el titular de conocimentos valiosos
invierta en un pais para explotar dichos conoci-
mientos a no ser que tenga la seguridad de que dichos
conocimientos puedan obtener una patente protec-
tora, principalmente el derecho juridico de evitar el
uso no autorizado de aquéllos, es decir, la violacidn
de sus derechos. Una patente también proporciona al
titular una base juridica para impugnar la inscripcién
de patentes de otros inventores que, a su juicio, son
incompatibles con su propia invencion.

La licencia de patente
Consideraciones generales

La licencia es un acuerdo juridico entre dos
partes en que se estipula el intercambio de privilegios
entre las partes y las limitaciones (aceptabies en
virtud de la ley) a las que se deben someter en el
ejercicio de dichos privilegios. Desde el punto de vista
técnico, la legislacidn que rige un contrato puede ser
la de cualquier pais en que las partes en el contrato
tengan confianza. Sin embargo, la determinacién en
un acuerdo de licencia de la legislacion de un tercer
pais no puede utilizarse con el fin de evitar las
consecuencias de la legislacion sobre patentes,
antimonopolios o de estimulo de la competencia del
pais del licenciatario. Asi, un producto o proceso de
licencia de patente en lo que respecta a productos
alimenticios no es viable en el Brasil debido a que, en
virtud de la legislacion de ese pais, no es posible
extender patentes en esta esfera. Asiniismo, en un
sistema de patentes que estipula la concesion
obligatoria de licencias en ciertas esferas (por
ejemplo, el de la India), la concesion de una patente
exclusiva tiene un valor limitado.

En los paises desarrollados, una de las formas
mds importantes de propiedad industrial es la patente,
de ahi que la licencia de patente sea ampliamente

solicitada. El derecho de prohibir el uso no
autorizado, del que goza el titular de la patente
(licenciante), puede ser transferido al licenciatario
para el cual ese derecho constituye una fuente
iniportante de poder de comercializacion.

En los paises en desarrollo

La existencia e acuerdos de licencia de patente
en los paises en desarrollo, o la inclusion de clausulas
relativas a patentes en un acuerdo de licencia
compuesto, es generalmente una condicion impuesta
por el licenciante, subre todo por motivos propios.
Por lo general, el empresario (licenciatario en
potencia), en un pais en desarrollo, en términos
generales, no atribuye gran valor a los derechos que se
pueden obtener de una licencia de patente debido al
pequerio papel que desempenar dichos derechos en su
pais y a que no sabe exactamente cémo protegera la
legislacion nacional las concesiones de patentes o
como funcionard en el case de que surjan
controversias sobre patentes, etc. (es decir, la no
existencia de wuna jurisprudencia adecuada). La
necesidad predominante del licenciatario no es
generalmente obtener derechos de patente, sino mds
bien el acceso a la tecnologia (know-how), a la
asistencia técnica y a los mercados.

Sin embargo, es posible que, en virtud de las
patentes, un licenciatario necesite ciertas concesiones,
como, por ejemplo, el derecho de exportar a paises en
los que el licenciante posee patentes que incluyen
productos o procesos patentados o que el licencia-
tario desee obligar al licenciante a defenderlo si
surge una controversia con respecto a la patente.

Asimismo, el licenciante puede insistir en que en
un contrato se incluyan clausulas relativas a patentes,
debido a que desea proteger su know-how, en la
medida de lo posible, asegurandolo a través de
patentes, obteniendo asi los derechos juridicos de
excluir a personas no autorizadas e incluso a otros
licenciantes del empleo de su know-how o partes de
éste.

Cuando se pide al licenciatario que participe en
un acuerdo de licencia de patente, o cuando lo hace
libremente debido a la ventaja competitiva que puede
obtener de ello, el licenciatario debe saber cudles son
las ccndiciones minimas que puede imponer reci-
procamente al licenciante.

Las siguientes condiciones seran favorable para
el licenciatario:

a) Declaracién explicita del licenciante de que
ha inscrito patentes en un territorio abarcado por el
acuerdo, las que estdn relacionadas con el objeto de
éste;

b) La enumeracién, por parte del licenciante,
de las patentes que han sido extendidas, sus fechas de
inscripcién y la validez restante de éstas;
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¢) La enumeracion particular de todas las
patentes del licenciante en los paises para los que el
licenciatario ha negociado derechos de exportacion;

d) Declaracién expresa por parte del licericiante
de que concede derechos al licenciatario para actuar
en virtud de dichas patentes y enumeracion de los
derechos objeto de licencia (es decir, los derechos de
“fabricacion, uso y venta’) en virtud de ello;

e) La aceptacion por parte del hicenciante de la
responsabilidad de impedir la violacion en los
territorios nacionales y de exportacion dcl licencia-
tario y de realizar dichos esfuerzos por su propia
cuenta o juntamente con el licenciatario son asuntos
que deben negociarse;

f) La declaracién por parte del licenciante de
que las patentes objeto de licencia no violan las
patentes o derechos de terceros y que, en el caso de
que los tribunales decidan lo contrario, exonera al
licenciatario (indemnizar al licenciatario) de todos y
cualesquiera perjuicios, financieros o de otro tipo,
que resulten de dicha violacion (éstas son las llamadas
clausulas de indemnizacion y exoneracién de
responsabilidad);

g) La exoneracion del licenciatario de las
obligaciones relativas a las patentes, incluidas las
regalias aplicables, en el caso de que por cualquier
razén legalmente determinada 'a patente deje de ser
vilida en el territorio objeto de licencia,

h) El compromiso del licenciante de mantener
vigentes todas las patentes objeto de licencia durante
el tiempo de validez de las mismas, pagando los
derechos de inscripcion correspondientes y hacién-
dose cargo de otros requisitos legales y administra-
tivos relativos a ello;

i) El compromiso del licenciante de conceder
al licenciatario el derecho a las patentes durante el
tiempo de su duracion, incluso después de la
expiracion del acuerdo;

j) El compromiso del licenciante de conceder
al licenciatario cualesquiera condiciones mas favo-
rables que se concedan a otros licenciatarios con los
que el primero compita;

k) El compromiso de conceder derechos en
vitud de patentes por perfeccionamientos sin
aumentar la tasa de regalia.

Mientras que tal lista de condiciones es deseable
en el acuerdo, ¢s posible introducir amplias
variaciones en el momento de formular sus ~!dusulas.
Las variaciones resultan de la diicrencia de la
legislacion sobre patentes en los distintos pai. s, la
diferencia del poder de negociacion de las partes, la
existencia de patentes competitivas de terceros, la
reglamentaci6én gubernamental (tanto en el pais
del licenciatario como en el del licenciante, que
pueden incluir consideraciones antimonopolios) e
incluso la diferencia de la pericia juridica de que
disponen las partes contratantes.

Sin embargo, también es posible que haya una
gran semejanza en dichas cldusulas, especialmente en
acuerdos concertados dentro de un pars. De ahi que
los 6rganos reguladores de los paises en desarrollo
deban estar en condiciones de elaborar un conjunto
de cliusulas uniformes para incorporar el sentido de
tales cliusulas, dejando un margen para los cambios
de menor importancia que deben negociarse.

Algunas veces resulta especialmente ventajoso
obtener una licencia de patente debido a que la
informaciéon clave que posee el hcenciante y que
conduce a la ventaja competitiva figura en la
informacion impresa y publicada de la patente. Asi
pues, se revela de antemano lo que recibird el
licenciatario. En realidad. el licenciatario puede
comparar patentes en una esfera de productos
competitivos y, por lo tanto. negociar un contrato
favorable. Por otro lado, en un acuerdo puramente de
know-how, el licenciatario se encucntra en una
posicion de negociacion desfavorable, debido a que la
informacion del licenciante se obtiene solumente
después dc haberse firmado el contrato (véase
cap. 111). A menudo el licenciatario prefiere la licencia
de patente y de know-how, debido a que el
know-how apoya entonces la informacion de la
patente publicada y puede de alguna manera,
evaluarse de antemano.

En el anexo|l.A figura una lista-guia para
examinar los acuerdos de patente o las clausulas
relativas a las patentes en un acuerdo de know-how.

Legislacién antimonopolios o de estimulo
de la competencia

Desde el punto de vista del “interés publico™ en
la proteccién y promocion de la competencia, los
Estados Unidos y la Comunidad Economica Europea
(CEE) han promulgado una legislacion antimono-
polios que influye sobre una amplia esfera de la
actividad comercial, incluida la concesion de licencias
(patentes, know-how, etc.). A pesar de que dicha
legislacion se aplica a las personas y sociedades en los
Estados Unidos y en los Estados miembro de la CEE,
0 a las personas que efectian negocios en esos
territorios, los paises en desarrollo obtienen cierta
proteccion por el hecho de que los licenciantes en
dichos paises no pueden, en algunas circunstancias,
imponer ciertas obligaciones irrazonables, incluso en
licencias extranjeras.

La legislacién antimonopolios se aplica a los
contratos encaminados a restringir €l comercio de una
manera irrazonable, afectando asi el intcrés de la
economia nacional, o a los acuerdos que tienden a
mermar la competencia intentando crear un poder
monopolistico ilegal (por ejemplo, mediante adquisi-
ciones por otras sociedades o una division del
mercado). En los casos en que esas limitaciones
afectan al comercio exterior, incluida la concesién de
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licencias en los Estados Unidos o en la CEE, un
miembro perjudicado del piblico o del mismo
Gobierno (el Ministerio de Justicia de los Estados
Unidos) puede incoar una accién en los tribunales u
6rganos administrativos contra las personas que han
participado en actividades ilegales.

Ademds, la doctrina de ‘el uso indebido de
patentes” se ha desarrollado en los Estados Unidos.
Esta doctrina evita, entre otras cosas, que el
licenciante imponga obligaciones por encima del
alcance o de la duracién de su patente, haciendo que
su patente no tenga validez obligatoria. Por ejemplo,
un licenciante puede utilizar indebidamente su
patente cuando 4/ exige que un licenciatario obtenga
patentes que no desea juntamente con las que si
desea, b) exige que un licenciatario adquiera o
negocie en relacion con productos no patentados del
licenciante; o ¢ exige regalias después de que la
patente aplicable (0 patente mds importante) haya
caducado. En ciertas circunstancias, esos Uusos

indebidos también pueden constituir una violacién de
la legislacién antimonopolios.

No puede esperarse que los abogados especiali-
zados en licencias o los 6rganos reguladores de los
paises en desarrollo conozcan en detalle las
legislaciones antimoanopolios de los Estados Unidos y
de la CEE m, en consecuencia, obtengan proteccion.
Sin embargo, existe una ventaja implicita en negociar
con licenciantes acreditados, debido a que sus
acuerdos han sido redactados con el fin de que tengan
en cuenta la legislacion antimonopolios.

Cabe senalar que las legislaciones de los paises en
desarrollo relativas a restricciones irrazonables o
inaceptables (por ejemplo, la legislacion mexicana
sobre transferencia de tecnologia) estin, a menudo,
orientadas hacia la tecnologia importada, mientras que
las legislaciones antimonopolios de los Estados
Unidos y de la CEE se refieren a la tecnologia
importada y exportada, asi como a los acuerdos
puramente internos.




III. El know-how y el acuerdo de know-how

Para los paises en desarrollo, el medio mas
importante de adquirir tecnologia, es, con mucho, el
acuerdo de know-how. Las transferencias de know-
how se verifican en parte porque las licencias de
utilizacidon de patentes tienen poca aplicacion en los
paises en desarrollo, y en parte porque se buscan.
como fuentes de tecnologia, solo empresas muy
competitivas y prestigiosas, que poseen y utilizan
informacion industrial secreta (que han desarrollado
por si mismas). [a mayoria de ellas son grandes
empresis transnacicnales que han desarrellado ex-
tensos mercados internacionales y han establecido
imagenes asociadas a una marca comercial. Ademas,
un acuerdo de know-how con estas empresas
proporciona a la firma del pais en desarrollo acceso
potencial a los perfeccionamientos de productos y
procesos, en razon de la investigacion y desarrollo
tecnologico que realizan las transnacionales, en
procura de su ventaja econdmica o en pos de la
seguridad de sus mercados e inversiones.

Comparacion del know-how con las patentes y
la asistencia técnica

El know-how ocupa un lugar en cierto modo
intermedio entre la asistencia técnica y las patentes.
Como la asistencia técnica, el know-how es un
paquete de informacion técnica, a diferencia de ella,
una parte sustancial de la informacion se mantiene en
secreto, lo que otorga a su poseedor cierta ventaja
técnica y/o comercial sobre quienes utilizan infor-
macién no secreta. Al igual que la patente, se puede
atribuir al know-how la nota de propiedad, pero el
duefio del know-how, a diferencia del duefio de una
patente, no tiene recursos juridicos para impedir a
terceros desarrollar y emplear la sustancia del
know-how no patentado. Es decir, si dos empresas
han desarrollado independientemente el mismo
know-how, no hay medios legales por los que una de
ellas pueda impedir a la otra utilizarlo. En otras
palabras, el primero en desarrollar informacién no
obtiene, por ley, los importantes derechos de
exclusion que le corresponderian con arreglo al
sistema de patentes.

El know-how debe considerarse como infor-
macion que o bien no es patentable (es decir, no le
alcanza la definicion legal de novedad), o bien se deja
intencionalmente sin patentar. Sin embargo, en
ambos casos, gran parte de la informacién se

mantiene en secrcto y constituye asi un activo
valioso en manos del propietario.

El know-how se desarrolla a menudo en apoyo de
una patente. Si una empresa obtuviera una licencia de
patente “‘desnuda’, la informacion publicada de la
patente no seria normalmente suficiente para producir
un producto comercializable. El know-hcw es, por
consiguiente, un cuerpo de informacion (ue surge de
la experiencia practica de explotar la patente del
ensayo de materias primas, secuencias operacionales,
maquinas, productos y mercados.

Una organizacion puede optar, sin embargo, por
desarrollar la informacion por su cuenta si posee los
conocimientos técnicos necesarios y puede hacer
frente a los gastos y riesgos del desarrollo, o bien,
buscar fuentes de estos conocimientos. En los paises
desarrollados, donde los conocimientos técnicos y la
capacidad empresarial abundan, el know-how se
adquiere muchas veces después de adoptar la decision
entre desarrollarlo u obtener la licencia corres-
pondiente (‘‘decision de hacer o comprar”). En los
paises en desarrollo, la decision de obtener la licencia
suele ser la mds practica y la fuente es, a menudo, el
propietario de la patente.

El know-how tiene, desde el punto de vista de la
mayoria de los paises en desarrollo, una relacion més
estrecha con la asistencia técnica y los servicios
técnicos que con las patentes. A veces, es incluso
dificil separar el know-how de la asistencia técnica,
puesto que ambos son paquetes de informacion
técnica necesarios para llevar a cabo un proyecto. Sin
embargo, existen varias razones para trazar distin-
ciones claras entre ambos, derivadas de los puntos de
vista del comprador de informacién y del organismo
publico que regula la transferencia de tecnologia.

El licenciatario puede necesitar distinguir los
servicios y la informacion que reciba en virtud de
diversos contratos relacionados con un proyecto
unico, tales como la licencia de know-how, el
contrato de servicios de ingenieria y el acuerdo de
asistencia técnica. Puede, otras veces, asumir la
responsabilidad de coordina¢idn, si varias empresas
proporcionan los diferentes servicios.

En cambio, el organismo regulador tal vez desee
impedir que los receptores acepten obligaciones que
superen lo que se consideraria razonable para la
proteccion y utilizacién de informacién secreta, o
efectien pagos que no guarden proporcion con las
ventajas obtenidas mediante el know-how, o, por otra
parte, contraten informacion que es innecesaria o
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insuficiente para las necesidades del cliente (y, 4«
veces, del pars).

En vista de estos objetivos del clicnte y del
gobierno, el know-how debe ser definido e presa-
mente en el acuerdo.

Definicién, descripcion y transmision del know-how
Definicion del know-how

Mientras que la “patente” esta definida con
precision en las leyes de cada pais en términos de
alcance, duracion y derechus, no exist¢ una definicion
clara semejante del kncw-how, mncluso en los paises
industrializados, donde hay una abundante juris-
prudencia. Fundamentalmente, la indole, e! conte-
nido y la especificidad del know-how se establecen o
se aseguran uUnicamente en el acuerdo de iicencia.
Conforme al uso tradicional, el licenciante declara
poseer informacion técnica “novedosa, valiosa y util”,
parte de la cual, por lo menos, manticne en secreto.
El licenciatario (en la medida de lo posible) examina
este aserto y lo acepta contractualmente. Mediante
esa declaracion y esa aceptacion, el licenciante busca
utilizar leyes ya existentes, particularmente referentes
a contratos y al secreto comercial, para crear un
derecho de propiedad y un titulo sobre el know-how.
Sobre esta base, los licenciantes sostienen 1€ en una
licencia de know-how el licenciatario obtiene
Unicamente un derecho de uso®, es decir, un
arrendamiento del uso de esa informacion.

De los cuatro elementos del know-how - utilidad,
novedad, confidencialidad y valor los dos ultimos
imponen al licenciatario un complejo de obligaciones.
Aparte de asuntos de indemnizacién v los juridicos
administrativos, estas obligaciones dominan gran
parte del material en '1n acuerdo de know-how. Es en
esta esfera donde aparecen grandes diferencias de
enfoque entre paises en desarrollo y paises
desarrollados.

Desde el punto de vista del licenciante, gran parte
del valor de su know-how reside en el secreto en que
se ha mantenido. El licenciante sostiene que, al
conservar el secreto, obtiene fuerza comercial, a
saber, excelencia del producto, reduccion de la
inversion o de los costos de explotacion, etc. Dado
que el licenciatario desea que se le transmita esa
informacion, el licenciante pide que la informacién
que transmitira se mantenga secreta durante un
perfodo determinado o hasta que esa informacion se
haga de dominio publico. De ahi, que una cldusula de
secreto es fundamental en un acuerdo de licencia de
know-how.

En la mayoria de las legislaciones se considera
que un secreto comercial es toda férmula, pairon,

*En una licencia de patente, por el contrario, el derecho
de uso se otorga respecto de la informacion publicada de la
patente.

dispositivo 0 compilacion de informacion, utilizados
en un negocio, que brinda a su propietario la
oportunidad de obtener ventajas sobre los competi-
dores que no la conocen o no la emplean.

Las legislaciones de la mayor parte de los paises
reconocen la existencia de secretos comerciales e
industriales. En algunos paises se han promulgado
leyes sobre el secreto comercial. L1 codigo penal de
México, por ejemplo, conticne un capitulo sobre la
revelacion de secretos. Asimismo, ¢l derecho contrac-
tual y civil reconoce que quien recibe informacion
secreta puede ser obligado a maatenerla en esa
situacion.

No obstante, las obligaciones de guardar secreto
(o de confidencialidad) han de extenderse a aquella
informacion (y sélo a aquella) que:

a) Se comunica al licenciatario en forma escrita
u otra forma de ficil identificacion. o, si se comunica
verbalmente, es posteriormente objeto de referencia y
confirmacidn por escrito:

b) Se cita o designa como confidencial,

¢) Era desconocida a la parte receptora
(licenciatario) antes de su comunicacion, segun
resulta de la documentacion del receptor,

d) No es, o no llega a ser, conocida del piblico
en general;

e/ No es posteriormnente recibida por el
licenciatario de un tercero que no esté obligado,
frente al licenciante. a mantenerla bajo reserva.

Prescindiendo de si el acuerdo se celebra entre
empresas de paises desarrollados o si involucra a una
empresa de un pais en desarrollo, esos criterios deben
servir de base a la cldusula de secreto e incorporarse al
acuerdo de licencia.

Descripcion de las obligaciones del licenciante
del know-how

En los contratos elaborados en los paises en
desarrollo, seria inapropiada para el licenciatario una
descripcion general de la esfera del know-how (por
ejemplo, procedimiento de fabricacion de polieti-
leno) condicionada por declaraciones de novedad,
utilidad, valor y secreto.

En los paises desarrollados ocurre con bastante
frecuencia la “‘revelacion previa” del know-how
(acompafada de un acuerdo de secreto separado,
donde se establece que esa comunicacion no otorga al
receptor ningin derecho de uso de la informacién
revelada). Esta prdctica permite al licenciatario
evaluar, antes de celebrar el acuerdo de licencia, la
tecnologia que ha de recibir, y reduce la necesidad de
una descripcion detallada del know-how en el
acuerdo. En los paises en desarrollo, en cambio, esa
revelacion previa no es siempre Util, ya que pueden
faltar capacidades técnicas para evaluarla. Ademds, el
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licenciante puede no estar dispuesto a revelar
informacion secreta previamente al acuerdo, sin la
solida garantia de que el derecho del pais en
desarrollo, particularmente su jurisprudencia, protege
los secretos comerciales, de modo que su violacion dé
lugar a graves penas para quien ha hecho mal uso de la
informacidn.

En esta circunstancia, y para la p.oteccion del
licenciante en un pais en desarrollo, la clausula
corriente para definir el know-how debe ampliarse en
forma de clausula descriptiva (aunque se la puede
seguir llamando cldusula de definicién), porque el
licenciatario necesita cierta informacion anticipada
sobre el tipo de datos o servicios que el acuerdo
producird. Por lo tanto, las necesidades de un
licenciatario que adquiere know-how difieren de las
de otro que busca asistencia técnica (véase capi-
tulo 1), donde, a causa del caricter no confidencial de
ésta, el cliente puede prever operaciones o discutir
asuntos técnicos pertinentes antes de negociar un
contrato.

En la descripcidon del know-how se deben indicar
sus caracteristicas técnicas, cuestion importante tanto
para el licenciatario como para el pais. Decir, a titulo
de ejemplo, que el know-how serd adecuado para la
fabricacibn de una tostadora seria inexacto si el
know-how comunicado resultara ser una capacitacion
en el montaje de componentes adquiridos. Las
necesidades nacionales y las del licenciatario pueden
ser de orden primordialmente técnico. En otras
palabras, el licenciatario desea poseer plenamente los
conocimientos del licenciante incorporados en los
componentes tecnologicamente complejos de Ia
tostadora (base de plastico resistente al calor,
elementos termostdticos, resistencias, mecanismos de
expulsion de tostadas, tecnologia galvanoplastica,
etc.). Desde el punto de vista nacional, la utilizacion
de ese know-how entrafiaria una adicién de valor.

La descripcion del know-how no ha de ser tanto
una especificacion técnica del know-how (sus datos
técnicos) como un intento por definir su punto de
partida (es decir, fabricacion de la mdquina y sus
componentes a partir de materias primas industriales;
montaje de un aparato para cocer arroZ con
componentes adquiridos; formulacién de insecticidas
a partir de materiales activos importados; sintesis de
firmacos a partir de productos intermedios autdc-
tonos, etc.) y el esquema clave o ruta de produccion a
través de la cual estos materiales de partida se
convertirdn en los productos finales de la empresa (es
decir, fase liquida catalizada de oxidacion de .. ;
endurecimiento estructural por nucleacién con niquel
de...; moldeo por inyeccion y revestimiento
galvinico de ..., montaje de .. .; fusién por induc-
cion y moldeo en concha de . . .).

Incluso este nivel de detalle puede resultar
insuficiente para el licenciatario de un pais en
desarrollo. El licenciatario puede tener que preguntar
de qué manera se efectuard la transmision del

know-how. Por ejemplo, en una licencia para un
proceso quimico, puede ser decisivo saber qué
constituye know-how: ,comprende una serie de
ecuaciones para disenar la planta o es un conjunto de
planos a partir de los cuales se puede construir ésta”?

Aunque un contrato de licencia debe ser breve, la
inclusion de una cldusula descriptiva no seria
incompatible con la redaccion juridica normal.

Aunque la fraseologia juridica puede diferir, el
siguiente es un ejemplo de definicion concisa pero
suficiente de know-how:

“KNOW-HOW significard un cuerpo de infor-
macién industrialmente 0til, secreta, novedosa y
valiosa, y de informaciéon y conocimientos practicos
conexos, técnicos y de otra indole, que se hallan en
legitima posesion del LICENCIANTE, quien tiene
derecho a transferirlo y lo emplea actualmente
(denominado en lo sucesivo el PROCESO DE
ISOMERIZACION  CATALIZADA EN  DOS
ETAPAS), informacion adecuadu y suficiente para
que el LICENCIATARIO diserie, construya y explote
una planta de fabricacién del PRODUCTO sobre la
base de las EXPRESADAS MATERIAS PRIMAS, con
la CAPACIDAD y la ESPECIFICACION DE PRO-
DUCTO indicadas”. (Las palabras en mayusculas se
refieren a otras definiciones contenidas en el
contrato.)

Es de notar que esta definicion:

a) Hace del know-how un término definido en
el contrato;

b) Especifica que s6lo una parte de la
informacion total es secreta, es decir, indica que el
secreto no se extiende a toda la informacion
proporcionada;

¢} Prevé el suministro de informacién comple-
mentaria (de cardcter técnico o no) para redondear la
informacion secreta,

d) Establece que la informacion ha de ser
adecuada y suficiente para satisfacer los objetivos
técnicos del licenciatario;

e} Implica que la tecnologia transferida estara
al dia;

f} Indica los “materiales de partida” (“EXPRE-
SADAS MATERIAS PRIMAS”),

g) Relaciona el know-how con el PRODUCTO
y la CAPACIDAD (se deben dar en el contrato
definiciones completas de estos conceptos);

h) Indica la ruta de produccién (“PROCESO
DE ISOMERIZACION CATALIZADA EN DOS
ETAPAS”"), pero *‘PROCESQ”, simplemente, bastaria
aqui si se hubiera definido en otra parte;

i) Muestra que el licenciante tiene derecho a
conceder la licencia del know-how (“posesion’), es
decir, que no se trata de informacién ilegalmente
obtenida;
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j) Demuestra que :l know-how se estd
empleando industrialmente y no es de cardcter
experimental, no ensayado;

k) Entrana que se dispondra de todo el
know-how y la informacion del licenciante ““desde la
fecha del contrato™ (véase *‘perfeccionamientos del
proceso’, mas adelante en el presente capitulo).

En un acuerdo que involucra sdlo know-how, los
pagos del licenciatario sou Gnicamente en concepto
de derecho de uso del know-how. Como se verd en el
capitulo VII (‘‘RemuneraciOn™), esta vinculacion
debe quedar establecida y es necesaria.

Una clara definicion y descripcion del know-how
en el contrato ayuda tanto al licenciatario como al
organismo regulador del pais en desarrollo, por
cuanto implica:

a) Separacion respecto de otros insumos (como
la ingenieria) o concesiones {como los productos de
marca) del licenciante, que pueden ser de interés
secundario para el licenciatario;

b) Comprension del contacto (a menudo)
dificil existente entre diversas fuentes de servicios,
como el know-how y la asistencia técnica, per-
mitiendo asi ‘‘la gestion del punto de contacto™ y/o
evaluar las fuentes independientes de esa informacion
(y fijar su precio);

¢) Establecimiento de la responsabilidad del
licenciante o proveedor de servicios para cada fase y
dmbito de servicio;

d) Apreciacion por el licenciatario y el
organismo regulador oficial de la razonabilidad de los
honorarios y de las disposiciones referentes a su pago,

e) Vinculacién de los pagos (véase pig. 36).

Antes de proseguir con las cuestiones contrac-
tuales relativas al know-how, puede ser util contrastar
brevemente know-how y asistencia técnica, dado que
las expresiones se usan muchas veces como
equivalentes y, por ende, incorrectamente.

Aunque el know-how se considera, en parte,
informacidn secreta, algunos de sus elementos
constitutivos pueden ser informacién publicada o
informacién conocida de los especialistas. Es posible
también que alguna parte del know-how pueda
obtenerse de otras fuentes industriales. El valor que
tiene obtener informacién de un proveedor de
know-how (licenciante) es que representa una
combinacion preferida y superior de datos técnicos
seleccionados que, si se emplea de la manera prescrita,
situar4 a su usuario en una posicidon competitiva
favorable.

Por el contrario, el valor de la asistencia técnica
(informacién y conocimientos practicos) consiste en
que quien la proporciona tiene experiencia en la
utilizacién de una completa informacion técnica (y
conexa), que puede ser de conocimiento general o
integramente asequible en el dominio piblico, a la
que brinda un acceso rdpido y cémodo. Es una forma

de servicio profesional estrechamente vinculada con
la experiencia en fabricacion.

A titulo de ejemplo, utilizando el de la tostadora,
los conocimientos relativos ai montaje de sus partes
constitutivas pueden obtenerse de una empresa
profesional con experiencia en el montaje de aparatos
domésticos. Eso seria asistencia técnica. Pero el
método para hacer la base de plastico resistente al
calor puede ser informacion mantenida en secreto y
cuya utitizacion reducoria el costo  general de
fabricacion de la tostadora. Esta informacion puede
obtenerse (nicamente en las condiciones aplicables a
una licencia de know-how.

Vista de esta manera, la asistencia técnica es un
servicio separado pero complementario del know-
how, aunque el proveedor de ambos puede ser el
mismo. Por tanto, es posible por lo comin pagarlos
por separado. La ventaja de la remuneracién por
separado estd en que se puede determinar y contratar
independientemente en el acuerdo la responsabilidad
financiera del pioveedor por cada uno de estos
SErvicios.

La anterior definicién ilustrativa de know-how
puede usarse también para definir la asistencia técnica
si se emplea esta expresion en lugar de “know-how” y
se suprimen las palabras “‘secreta” y “‘novedosa”,
particularmente la primera. Si, ademds, los pagos del
licenciatario se vinculan a la asistencia técnica, el
acuerdo satisfard la definicion del acuerdo de
asistencia técnica. Ilay que reconocer, sin embargo,
que ese pago se dard entonces Unicamente a cambio
de la asistencia técnica los servicios e insumos del
licenciante. 'y no por el derecho a utilizar la
informacion.

Transmision de know-how

Muchas veces resulta insuficiente un simple
compromiso contractual por el que el licenciante se
obliga a suministrar know-how al licenciatario
(incluso si se define de la manera que hemos visto). A
menudo es preciso concretar la manera de comunicar
el know-how. Por ejemplo, el licenciatario del pais en
desarrollo tal vez no desee que se ie entregue un juego
de programas de computadora. Puede querer una
informacion mds prontamente asimilable. Cabe, en
este caso, incorporar al contrato una cliusula de
“transmision de know-how”.

la siguiente seria una tipica cldusula de
transmision en un contrato sobre equipo mecdnico,
por ejemplo, tractores. (Se supone, en este ejemplo,
que se ha de utilizar un taller de fundicion, forja y
maquinado ya existente, cuya instalacion el licen-
ciante halla, por lo demds, satisfactoria.)

“TRANSMISION” significara:

a) Un juego completo documentado de dibujos
de fabricacién, actualizados, correctos, legibles y
reproducibles (sistema métrico, notaciones en inglés)
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de todos los componentes fabricados por el
LICENTIANTE o subcontratados con ajuste a su
disciio y especificaciones detalladas de todas las
piezas adquiridas por el LICENCIANTE para la
fabricacion de TRACTORES;

b) Un juego completo de hojas de instrucciones
normalizadas y normas industriales. actualizadas,
correctas, legibles y reproducibles para la construc-
cién de magquinaria cspecial de fabricacion y para la
instalacion de ayudas de fabricacion (plantillas,
accesorios, moldes, matrices, herramientas especiales,
galgas o calibradores) idénticas a las que el LICEN-
CIANTE utiliza para la fabricacion, montajc,
inspeccion y ensayo de las partes componentes del
TRACTOR:

¢/ Dibujos de colada para productos de
fundicion junto con dibujos de patrones de
fabricacion y datos tales como lineas dc separacion,
posicién, y dimensiones dc los machos, coquillas,
regueras, bebederos y orificios de inyeccion, junto
con procedimientos escritos para la fundicion,
remocion de las piezas y acabado,

d) Procedimientos y recetas para cl termo-
tratamiento de todos los metalcs ferrosos y no
ferrosos utilizados por el LICENCIANTE:

e) Detalles de las operaciones de galvanoplastia
y pintado, junto con la especificacion de las materias
primas y accesorios que se necesitan para las
operaciones de galvanoplastia;

f) Esquemas de montaje de los componentes y
piezas del tractor;

g) Reglaje, maquinaria y tiempos de ajuste para
todas las operaciones con maquinas herramientas;

k) Un juego completo de catalogos actualizados
y listas de precios y planes de descuentos impresos de
todas las piezas normalmente adquiridas por el
LICENCIANTE.

Hasta aqui se ha tratado el know-how como
informaciéon “solida”, como algo tangible que se
puede reducir a datos, dibujos y graficos. Pero existe
también una parte intangible -un compuesto de
conocimientos, habilidades organizativas y operativas
(habilidades profesionales, como algunas técnicas de
soldadura y los conocimientos practicos en materia de
computadoras) que estin representados por un
material humano- denominada a veces “show-how”
(mostrar como se hace). Aunque esta parte intangible
del know-how pudiera haberse desarrollado privada-
mente, no se considera generalmente como infor-
macion secreta susceptible de propiedad. Por esta
razon, hay que generalizar y materializar esas
aportaciones del licenciante en una cliusula de
asistencia técnica, o hacer referencia a ellas en la
definicion de know-how (*y la informacion y
conocimientos pricticos ...” de la cldusula de
definicion, pag. 15).

El know-how debe superar tres pruebas:

a) Ser de utilidad industrial, es decir, haber sido
utilizado en alguna parte del mundo y poder
satisfacer los objetivos técnicos del licenciatario;

b) Otorgar. en virtud del secreto en que se ha
mantenido parte de la informacion correspondientc,
cierta ventaja competitiva al licenciatario, es decir,
demostrar o garantizar alguna excelencia técnica o
comercial (novedad);

¢) Ser informacion técnica registrada, es decir,
informacion que el licenciante tiene el derecho y la
facultad de comunicar no es ni informacion
pirateada ni dc dominio publico.

El licenciatario del pais en desarrollo (o el
organismo publico quc inspceciona el acucrdo de
transfcrencia de tecnologia) no se hallard, muchas
veces, en condiciones de evaluar, por lo menos en
profundidad, cn qué medida se satisfacen los criterios
mencionados. Incluso un licenciatario de un pais
desarrollado puede hallarse en la misma dcsventajosa
situacion. El licencianie debe, en consecuencia, dar
seguridades acerca de la utilidad, novedad y
propiedad del kiow-how. Estas seguridades se
obtienen generalmente cn forma de afirmaciones del
licenciantc contenidas en el acuerdo de licencia (los
“considerandos” o cliusulas preliminares  vCase
pagina 59) y (en parte) en la cldusula dc definicion
del know-how. Estas aseveraciones no deben faltar
nunca en ningn acuerdo de este tipo.

Partes del acuerdo de know-how

En términos muy generales, el acuerdo de
know-how se divide en cuatro partes: a/ consideran-
dos y disposiciones juridico-administrativas. b) defini-
ciones, concesion de derechos e imposicion de
obligaciones a cada parte: ¢ remuneracion del
licenciante y factorcs que la condicionan; y d)
servicios y oftras cuestiones que pueden estar
vinculadas con el know-how, tales como derechos de
marca o patentes.

Salvo en cuanto al punto b/, a cuyo respecto
algunas consideraciones han precedido el presente
andlisis y otras seguirin inmediatamente, las partes a),
¢) y d) se examinan por separado en esta monografia.

La concesion de derechos y la imposicion de las
correspondientes obligaciones entrafia un complejo de
consideraciones, y constituye el aspecto mds impor-
tante y negociable del acuerdo de know-how. Sin
embargo, los convenios sobre know-how, tal y como
se han desarrollado en las operaciones realizadas en
paises industrialmente adelantados, son inadecuados a
las necesidades de los paises en desarrollo. Por lo
tanto, la redaccion de las cldusulas de know-how
cambia con rapidez, particularmente por lo que se
refiere a concesiones y obligaciones. Las definiciones
de unidades, tales como *‘territorio” y “capacidad” y
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las cldusulas definitorias, como las referentes a
“know-how” y “secreto”, forman el sustrato sobre el
que se asientan las concesiones y obligaciones.

Punto de vista del licenciante

En el acuerdo de licencia el licenciante trata de
proteger el valor de su know-how imponiendo ciertas
obligaciones al licenciatario. Se pide a éste que
reconoz.a implicita o explicitamente el aspecto
valioso del know-how otorgando al licenciante el
derecho de limitar o reglamentar la medida en que
podra utilizar el know-how, es decir que el
licenciatario no puede utilizar libremente el know-
how para obtener de él el maximo provecho. Por
ejemplo, el licenciatario no tiene derecho de utilizar
la informacion objeto de la licencia para establecer
instalaciones de fabricacién en cualquier parte del
mundo o de usarla para productos no relacionados
con los convenidos en el acuerdo, si esta pagando por
su utilizacion en una Unica planta o para una gama
determinada de productos. En consecuencia, se
impone al licenciaiario la obligacion de utilizar el
know-how Unicamente en territorios definidos o para
lineas de productos concretas.

Analogamente, por lo que hace al secreto
(confidencialidad) del know-how, el licenciante
procura obligar al licenciatario a mantener el secreto
exigiéndole que se comprometa a no revelar la
informacién objeto de licencia a otras personas que
las autorizadas por el licenciante.

En suma, el enfoque del licenciante sobre el
acuerdo de know-how es que expresa un conjunto de
privilegios condicionados concedidos al licenciatario.

Punto de vista de las autoridades de los paises
en desarrollo

Las autoridades de los paises en desarrollo ven
con preocupacion las obligaciones excesivas que a
veces aceptan los licenciatarios en los acuerdos. Se
tiene la impresion cada vez mds luerte de que la
aceptacion indiscriminada de tecnologia tiene conse-
cuencias sociales nocivas; que las cuestiones plan-
teadas en las negociaciones no pueden tratarse
simplemente sobre la pase de los intereses comerciales
y lucrativos del licenciatario. En opinion de esas
autoridades, un conocimiento insuficiente de las
consecuencias que puede acarrear la licencia lleva a
los licenciatarios a aceptar obligaciones excesivas, con
el resultado de jue se establecen limitaciones sobre
mercados que e otro modo serian accesibles, sobre la
adicion de valor (tanto a nivel de la empresa como al
de la economia nacional), sobre la diversificacion de
la gama de productos y sobre la deseada difusion de
las aptitudes y conocimientos obtenidos (adquiridos),
que quedan fuera del ambito del secreto. Asimismo,

se extiende la opinion de que el concepto de derecho
de uso del know-how, entendido como alquiler o
arriendo de know-how, no es vilido. Los organismos
reguladores de muchos paises en desarrollo exigen
que el know-how por el que se ha pagado una
retribucion adecuada se transfiera enteramente a la
empresa del licenciatario.

Reposan estos puntos de vista en el criterio de los
paises en desarrollo de que la transferencia de
tecnologia es asunto que sobrepasa los intereses
privados del licenciatario y que ha de servir al interés
plblico: la tecnologia recibida dehe, en ultima
instancia, difundirse por el pais para crear nuevos
centros de produccion 'y nuevos empresarios,
fomentando a la vez aptitudes que lleven a su
adaptacion y al desarrollo de nueva tecnologia. Los
gobiemos de los paises en desarrollo, mediante la
creacion de organismos reguladores, aspiran primera-
mente a enriquecer y proteger los derechos del
licenciatario y, en segundo término. a crear
condiciones para la deseada difusion de conoci-
mientos. El examen critico de las obligaciones es,
pues, tarea propia de los organismos reguladores.

Desde el punto de wista de los gobiernos de los
paises en desarrollo, en el acuerdo de licencia debe
establecerse que:

a) Hay una transferencia permanente de know-
how e informaciéon técnica conexa al licenciatario;
que la expiracién del contrato por razones distintas
del incumplimiento por parte del licenciatario no
puede hacer cesar a €ste en sus operaciones, limitar su
utilizacion en nuevos aspectos de los conocimientos
obtenidos, hacerle abandonar la posesion de sus
conocimientos (por ejemplo, mediante la devolucién
de dibujos y herramientas al licenciante), o inhibirle
de establecer nuevas empresas industriales utilizando
€508 CONOCimientos;

b) El licenciatario adquiere tecnologia plena-
mente consciente de todos sus aspectos criticos y
competitivos y puede dirigir plenamente la explo-
tacion de su planta tanto durante el plazo del
contrato como después de su expiracion;

¢/ El licenciatario esta suficientemente pro-
tegido en cuanto al funcionamiento técnico del
know-how mediante el pleno acceso a los conoci-
mientos del licenciante, la capacitacion que éste le ha
de suministrar y la contratacion de garantias sobre
productos y procesos;

d) El licenciatario podra actuar libre y eficaz-
mente en los mercados de su eleccion negociando
todos los aspectos correspondientes de la licencia,

e} El licenciatario tendra acceso adecuado a
todos los perfeccionamientos que el licenciante
introduzca en productos y procesos, de manera que
siga siendo competitivo en los mercados de su
eleccion;

f} El monto y la forma de los pagos al
licenciante son equitativos en términos de la ganancia
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del licenciatario; esa retribucion se da por el interés o
intereses principal(es) del licenciatario, es decir, por el
know-how (si ésa es su necesidad mds importante), en
un acuerdo complejo de know-how, patentes. marcas
y Servicios.

g) Las obligaciones de secreto aceptadas por el
licenciatario guardan proporcion con la naturaleza y
valor del know-how y no son tan generales ni de tan
larga duracién que hagan dificil para sus empleados la
asimilacion de los conocimientos, o la utilizacion de
algunas de las habilidades personales que adquieran en
caso de abandonar la empresa del licenciatario.

En el anexo I1.B se da una lista-guia para analizar
los acuerdos de know-how o las clausulas de
know-how en acuerdos de otro tipo.

Obligaciones del licenciatario en cuanto
a la utilizacién del know-how

Dado que la opinion del licenciante sobre las
obligaciones que se halla en situacion de imponer al
licenciatario pueden entrar en conflicto con la
necesidad de los paises en desarrollo de asimilar y
emplear tecnologia, tanto el licenciante como el
licenciatario tendran que hacer ajustes y trans-
acciones. No puede haber, pues, una solucién Gnica a
esta situacion.

El siguiente analisis se refiere al grado de
utilizacion de la tecnologia (que suele ser objeto de
varias clausulas del acuerdo de know-how). A fin de
poner de relieve las cuestiones que se plantean en
razén de la divergencia de puntos de vista, se presenta
en primer lugar la opinién corriente del licenciante.

Salvo que se pacte otra cosa, las siguientes son las
limitaciones mds comunes que el licenciante impone
al licenciatario:

a) El licenciatario no tiene el derecho de uso
exclusivo del know-how, esto es, el licenciante
conserva todos sus derechos a conceder licencias al
respecto a otros, asi como a utilizarlo él mismo, tanto
en los territorios previstos en el contrato como en
otros. Los derechos exclusivos de fabricar, utilizar,
vender o importar son derechos separados, que el
licenciante puede conceder si asi lo juzga oportuno,

b) El licenciatario puede utilizar el know-how
Ginicamente en los territorios especificados en el
contrato;

¢/ El licenciatario puede utilizar el know-how
Gnicamente en la esfera determinada en el acuerdo de
licencia, es decir, no puede utilizar el know-how
objeto de la licencia para fabricar productos no
definidos en el contrato (generalmente, productos no
conexos). La razonabilidad de esta limitacion se ve a
veces impugnada incluso ante los tribunales de paises
desarrollados;

d) El licenciatario puede utilizar el know-how
Onicamente en el lugar (o lugares) de fabricacion
individualizados en el acuerdo;

e) El licenciatario no puede utilizar el know-
how para fabricar el producto objeto de licencia por
encima de la capacidad autorizada en el acuerdo: el
licenciatario no puede tampoco ampliar la planta o la
produccion utilizando el know-how objeto de licencia
sin autorizacion expresa del licenciante;

f)  El licenciatario no tiene derecho a conceder
a terceros sublicencias del know-how;

g) El licenciatario puede dar acceso al know-
how unicamente a las personas expresadas en el
acuerdo, es decir, se permite su utilizacion Onica-
mente por las personas especificadas (los derechos de
acceso y uso pueden ser definidos como derechos
separados),

h) El licenciatario y otras personas con derecho
de acceso al know-how deben convenir contractual-
mente en mantener confidencial la informacion
designada, durante el plazo convenido (este periodo
de secreto puede exceder del periodo de utilizacion),

i/ El derecho del licenciatario a usar el
know-how se limita a la duracién del acuerdo: cesa
una vez expirado éste (como en el caso del concepto
¢/, esta cuestion se plantea incluso en paises
desarrollados),

j)  Ellicenciatario no ha de emplear comercial-
mente ningun perfeccionamiento que pueda intro-
ducir en el know-how sin comunicarlo al licenciante y
transferirle el correspondiente derecho de uso, sin
costo alguno (ni otra obligacién).

Exclusividad del uso

La concesion no exclusiva del derecho de uso del
know-how es una practica tipica en la concesién de
licencias. Implica que el licenciante puede conceder
licencia del know-how a un tercero en el territorio
previsto en el contrato, y también que el licenciante
mismo puede operar y utilizar el prcceso concedido
en el territorio a que el contrato se refiere. Sin
embargo, dado lo reducido de los mercados de la
mayoria de los paises en desarrollo, puede ocurrir que
el licenciante no desee reservarse estos derechos de
uso. De ahi que el licenciatario esté en condiciones de
obtener un derecho de uso ‘‘Onico y exclusivo™. Pero
si estima que el licenciatario no ampliari su
produccién hasta satisfacer las necesidades del
mercado, o si la escala de produccién del licenciatario
es demasiado pequeiia, el licenciante tal vez quiera
conservar el derecho de conceder licencias a terceros
en el territorio nacional. En esos casos, el licenciatario
no podrd obtener una concesién en exclusiva sin
compensar al licenciante pagindole una regalia mas
elevada o aceptando alguna otra obligacién, como
comprar materiales al licenciante o venderle la
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produccién. Este procedimiento puede, empero, no
ser aceptable paa las autoridades del pais en
desarrollo. Ademds. s =t cojetivo del pais es estimular
miltiples centros de produccién (o evitar el
monopolio del licenciatario), posiblemente exista una
politica de no permitir concesiones exclusivas.

El derecho de exclusividad del licenciatario, en el
contexto indicado, se refiere a la utilizacion del
know-how. Puede no haber, concurrentemente,
derechos exclusivos a vender el producto. En los
acuerdos de licencia se debe considerar la exclusividad
en los diversos aspectos de importacion, fabricacion,
uso y venta. Por ejemplo, se puede otorgar a la
empresa nacional licencia para utilizar know-how en
la fabricacion de un componente que el licenciante
extranjero necesita. Como subcontratante, el licen-
ciatario no tendria derecho a hacer ventas indepen-
dientes. Anilogamente, en una licencia de know-how
concedida a una empresa de ingenieria, el derecho de
uso puede circunscribirse a proporcionar disefios de
ingenieria Gnicamente a los clientes designados y no
comprender la utilizacion del know-how por la misma
empresa de ingenieria. En otro caso, la contratacion
de derechos exclusivos a importar productos del
licenciante puede evitar que éste act (e independiente-
mente, vendiendo como competidor el producto
objeto de la licencia en el territorio a que se refiere en
el contrato. De esta manera, las necesidades
comerciales previstas por el licenciatario se verian
apuntaladas por derechos expresos.

Territorio de uso

Las limitaciones territoriales a la utilizacion del
know-how hacen que el derecho de produccion se
limite generalmente al territorio nacional®. Si el
licenciatario desea utilizar el know-how para producir
en un territorio diferente, debe negociar el equiva-
lente de un acuerdo separado de licencia.

Esfera de uso

En algunos sistemas de patentes, el titular puede
ejercer un derecho a limitar la esfera de utilizacion.
Aunque los licenciantes lo aplican por analogia al
know-how secreto, previendo que la ley reconocera
esta limitacion, el licenciatario debe aceptarlo sobre la
base de un argumento razonado, particularmente si el
know-how no estd patentado. En un proceso
quimico, por ejemplo, el know-how no patentado
puede referirse a la produccion de acetaldehido. Es
posible que no esté permitido utilizar el know-how
para producir propionaldehido. Sin embargo, no
puede haber limitacion si el licenciatario ha de

“En una licencia de patente, los derechos pueden
limitarse a una regidn del territorio nacional, si as{ lo permite
la legislacion nacional sobre patentes.

emplear el acetaldehido para fabricar iacido acético,
dado que esta Gltima conversion no estd comprendida
en el know-how objeto de la licencia.

Lugar de fabricacion

En una licencia exclusiva, debe considerarse
inaceptable una limitacion relativa al lugar de
manufactura si toda la produccion del licenciatario
esta sujeta a regalia. En todos los casos, la limitacion
de lugar de fabricacion debe considerarse una
obligacion excesiva si ha de continuar tras la
expiracion del contrato (en condiciones de termina-
cién normal). Pero puede ocurrir que el licenciante
quiera imponer esta restriccion a fin de proteger la
posicion competitiva de sus demds licenciatarios en el
territorio previsto. En ese caso, cabe tener en cuenta
los argumentos en pro de la limitacion.

Volumen de produccion

Durante el plaze del acuerdo, puede ser
razonable una limitacion de la capacidad de la planta
si se ha convenido en una regalia en forma de suma
global (véase capitulo VII). Si hay una regalia de pago
periodico que abarque toda la produccion del
licenciatario, no debe limitarse el derecho de éste a
ampliar su capacidad.

Derecho a conceder sublicencias

El licenciatario debe negociar. si lo juzga
necesario, el derecho a conceder sublicencias,
teniendo presente la elevada retribucidn que le puede
pedir el licenciante. Los gobiernos de los paises en
desarrollo (por ejemplo, la India) ven en la concesion
de sublicencias un método para evitar importaciones
de tecnologia repetitivas, asi como un medio de
reducir la salida de divisas extranjeras por medio de
planes ajustados de pago de regalias (véase capi-
tulo VII).

Uso unicamente por personas interesadas

La finalhidad de limitar la utilizacion de
know-how a las personas interesadas es proteger el
secreto, conservando asi el valor del know-how. El
objetivo es impedir que los proveedores de servicios,
tales como empresas de ingenieria (que logran tener
acceso a informacion secreta para prestar servicios al
licenciatario), hagan mal uso de la informacién con
fines de lucro comercial. Ni el licenciatario ni el
gobiemno del pais deben poner objeciones a esta
limitacion.
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Periodo de secreto

El crecimiento de una economia en desarrollo.
donde hay escasesz de conocimientos técnicos. estd
vinculado a la movilidad del personal, lo que quiere
decir que los que adquieren conocimientos (tales
como el disefio o la instalacién de una planta) en un
lugar determinado pueden ser empleados luego por
otra empresa €n otra parte en razéon de que han
adquirido estos conocimientos. A este respecto, al
pedir a un licenciatario que respete los compromisos
de secreto se le obliga a retener informacion frente
a aquellos que necesitan tener acceso a ella, s1 existen
sospecbas razonables de que puedan abandonar la
empresa. E1 problema se complica cuando el periodo
de secreto es excesivamente largo. Un licenciatario
puede proteger cl know-how haciendo que sus
empleados se atengan a un pacto de secreto. pero
Gnicamente durante un tiempo limitado. dado que
ellos no contraen ninguna relacion vinculante 'y
reciproca con el licenciatario. como éste lo hace con
el licenciante.

Pero la empresa del pais en desarrollo (o del pais
desarrollado). utilice o no la tecnologia objeto de la
licencia, suele exigir a sus empleados que respeten un
acuerdo de confidencialidad, acuerdo que se estima
aplicable en el ambiente juridico del pais en
desarrollo. De ahi que la obligacion del licenciatario
hacia el licenciante. en relacion con la informacion
que trasciende de una organizacién, no pueda ser
mayor que la que el licenciatario exige normalmente
de sus empleados.

Es preciso tener presente, no obstante, que una
tecnologia comercial muy valiosa solo puede
obtererse mediante la aceptacion de una obligacion
permaente de guardar el secreto hasta el momento
en qu: la tecnologia sea generalmente conocida en el
ramo. Cada situacion ha de ser evaluada por separado,
para determinar si los beneficios comerciales que se
pueden conseguir dc una tecnologia determinada
compensan los perjuicios de una limitacion perma-
nente del uso o la publicacion de la tecnologia. Es
evidente que ciertas tecnologias secretas pueden
proporcionar a las empresas de los paises en
desarrollo ventajas competitivas muy reales en los
mercados de exportacion.

El periodo de secreto en relacion con los
empleados es unicamente uno de los aspectos de un
problema mds amplio. El secreto puede referirse s6lo
a la informacion secreta (y no a toda la informacion
recibida del licenciante). Por ello, la cldusula de
secreto debe estar en conexion con una cldusula
donde se defina ‘“‘qué constituye secreto” (véase
pdg. 14).

La utilizacion de informacion secreta tras la
expiracion oficial del acuerdo de know-how plantea a
veces problemas (la vida del secreto sobrepasa a
menudo la del acuerdo). Las autoridades de los paises

en desarrollo tienen casi siempre como objetivo social
explicito alentar la utilizacion de la informacion y los
conocimientos practicos adquiridos tpor los que se ha
pagado una remuneracion) en beneficio general de la
economia. Aunque el licenciatario estd obligado a
guardar secreto. debe permitirsele emplear la
informacion secreta con fines ajenos al objetivo
primario de su primera adquisicion. Por ejemplo. el
licenciatario debe poder empleario para:

Ampliar las instalaciones que se hallan bajo su
control

Explotar nuevos lugares de fabricacion

Ampliar la gama de productos

Desarrollar productos o procesos no previstos en
el acuerdo

introducir mejoras, mediante la investigacion y el
desarrolto tecnoldgico

En consecuencia, el contrato debe permitir
expresamente la utilizacion del know-how para las
actividades mencionadas (una vez transcurrido el
periodo contractual de uso del know-how), o bien
hay que interpretar la cliusula de secreto de modo
que no proliiba ese uso. ksa disposicion aumenta la
intensidad del control (pég. 1).

Disposicion sobre el cese del uso

En los paises en desarrollo, donde se ha invertido
un capital escaso. la aceptacion por el licenciatario de
una disposicion que le exija cesar en la utilizacion del
know-how después de la expiracion del contrato estd
en manifiesto desacuerdo con los objetivos piblicos.
Esa condicion seria Unicamente aceptable si el
licenciatario hiciera fracasar deliberadamente el
contrato antes de su normal expiracién. E1 concepto
de cese de la utilizacion del know-how es, en si
mismo, complejo: ;pueden acaso desaprenderse los
conocimientos aprendidos? La cldusula de cese de
utilizacion sélo podri funcionar si la planta de
fabricacion depende de la adquisicion de compo-
nentes patentados del licenciante.

En los Estados Unidos y en los paises de la CEE
se ha ventilado en diversas decisiones judiciales el
derecho del licenciatario a utilizar el know-how una
vez terminado un acuerdo®.

La disposicion sobre el cese de la utilizacion seria
apropiada en una subcontrata cuyo objetivo basico
fuera, por ejemplo, hacer que una empresa se dedicara
a fabricar un producto para que lo utilizara o
revendiera el licenciante o un tercero designado. En
este caso, la empresa manufacturera presta un
servicio, tal como lo harfa una empresa de ingenieria

SEn los Estados Unidos, el derecho a continuar
utilizando know-how secreto se determina por la intencion de
las partes al celebrar el acuerdo.




Pautas para la evaluacion de acuerdos de Iransferencia de tecnologia

que proporcionase ingenieria de diseio (basado en
know-how del licenciante). En esos casos especiales,
hay que exponer claramente en las cldusulas del
preamibulo los fines limitados del acuerdo.

Perfeccionamientos del proceso-derechos
del licenciatario

El licenciante de know-how estima que todo
perfeccionamiento que introduzca el licenciatario es
resultado de la experiencia obtenida en la utilizacion
del know-how objeto de licencia. Por consiguiente,
obliga al licenciatario a que le suministre todos los
detalles de esa innovacién, junto con el derecho a
utilizar esos perfeccionamientos. A su vez, para
mantener la competitividad del licenciatario, el
licenciante conviene en proporcionar al licenciatario
sus propios perfeccionamientos. Se trata, desde luego,
de una relacion equitativa y reciproca.

En la generalidad de los acuerdos que se celebran
en la mayoria de los paises en desarrollo, la cldusula
sobre perfeccionamientos es una simple declaricion.
En cambio, en los celebrados con licenciatarios u
organizaciones de investigacion muy adelantados (en
paises desarrollados o en ‘tesarrollo), la cldusula sobre
perfeccionamientos pucc  «r mds compleja. Escapa
al alcance de la presei: monografia tratar estos
casos, pero a continuacion se indican los aspectos que
habrdn de ser objeto de negociacion:

Perfeccionamientos patentables y no patentables
(introducidos por el licenciatario o licenciante)

Perfeccionamientos revolucionarios (por ejemplo,
desarrollo de un catalizador completamente
nuevo)

Modo de acceder a los perfeccionamientos -es
decir, procedimientos mediante los cuales el
licenciatario se enterara de ellos, y por los cuales
le serdan comunicados

Perfeccionamientos comercializados y no comer-
cializados, esto es, ;jestdn obligados el licenciante
o el licenciatario a suministrar los resultados de la
investigacién y el desarrollo tecnolégico que no
han sido experimentados comercialmente en el
mercado?

Perfeccionamientos irtroducidos por otros licen-
ciatarios del licenciante

Transferencia de perfeccionamientos intro-
ducidos por terceros (por ejemplo, desarrollo de
un catalizador), por los que el licenciante o el
licenciatario han efectuado pagos

Estipulacion sobre confidencialidad de los
perfeccionamientos

Relacion con la definicion de know-how (véase la
seccion siguiente)

Derechos exclusivos o no exclusivos a utilizar los
perfeccionamientos

Perfeccionamientos del know-how y los procesos

En la anterior definicion de know-how (véase
pdg. 15) hay un elemento sin definir, relativo a la
posesion del know-how: no se hace referencia a la
fecha de transmision de la posesion. (Es la fecha en
que se firmo el ucuerdo?  ba fecha en que se
transmitio el know-how? ;Alguna otra fecha en
particular?

En muchos tipos de producto, la techa puede
adquirir considerable importancia, dado que el
know-how no es un cuerpo estitico de cono-
cimientos. Aumenta y se c¢nriquece con los
perfeccionamientos que se le introducen. Ademas, el
know-how suele comunicarse al licenciatario a lo
largo de cierto tiempo, dado que puede involucrar la
capacitacion del personal, la modificacion de las
necesidades de un pais en desarrollo, la capacidad de
asimilacion del licenciatario, etc. Durante este
tiempo, el licenciante puede haber mejorado su
tecnologia.

Por este motivo, como fecha de referencia para la
transmision de la posesion debe fijarse la de
celebracion del acuerdo, la de revelacion (el
know-how, o una fecha arbitraria que sea mutua-
mente aceptable. En todos los casos sera necesaria
una cldusula especial sobre perfeccionamientos. Esa
cliusula especial constituye, de hecho, la prictica
corriente.

No obstante, se puede a veces definir el
know-how de modo que incluya los perfecciona-
mientos (definiéndose éstos por separado), en cuyo
caso el licenciante estd obligado a comunicar los
perfeccionamientos durante la vida del acuerdo. Este
procedimiento se recomienda, en realidad, para el
caso mds general.

Es preciso observar, pues, que casi siempre existe
una compensacion entre derechos y limitaciones en la
negociacién de un acuerdo de licencia. El licenciatario
puede obtener un derecho exclusivo de licencia si se
compromete a importar algunos componentes fabri-
cados por el licenciante. Andlogamente, el licencia-
tario puede compensar una restriccion sobre el lugar
de fabricacién aceptando derechos de venta limitados
en los mercados de exportacién. En consecuencia, el
andlisis cliusula por cldusula que hagan los orga-
nismos reguladores puede resultar inatil a menos que
tenga en cuenta las concesiones reciprocas entre
licenciante y licenciatario.

Las mencionadas restricciones no suelen consi-
derarse, empero, como practicas restrictivas.

Funcionamiento del know-how — obligaciones
de garantia del licenciante

Cuando unma empresa contrata un proceso
patentado y comercializado, tiene la opcidon de tomar
una licencia “desnuda” y desarrollar independiente-
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mente el necesario know-llow para su aplicacion
comercial. En este caso, el licenciante de la patente
no esta obligado, ni expresa ni tdcitamente, a
garantizar al licenciatario que la utilizacion 'y
desarrollo de la informacion patentada, o sea, el
material publicado conforme a la ley, producird
ganancias comerciales al licenciatario® . De este modo,
el licenciatario asume todos los riesgos y gastos del
desarrollo del proceso (know-how).

Si por otra parte, la empresa cliente contrata una
licencia de know-how junto con la licencia de
patente, a fin de que el resultado del proceso sea
satisfactorio, el licenciante deberia quedar obligado a
dar alguna garantia’ de que la correcta utilizacion del
know-how objeto de la licencia permitird al
licenciatario alcanzar sus objetivos técnicos. Esta
obligacion se origina en el hecho de que cuando el
licenciatario suscribe un acuerdo desconoce normal-
mente el contenido y las caracteristicas del
know-how.

Antes se han examinado las licencias de
know-how relacionadas coi patentes, y las mismas
reflexiones son aplicables a la compra directa de
know-how. Se podria, en efecto, sostener que en este
Gltimo caso la garantia del licenciante debe ser aun
mds amplia que cuando se trata de know-how
relacionado con una patente, porque ésta revela, por
lo menos, las caracteristicas fundamentales del
proceso (al que el know-how sirve de apoyo).

En algunos sectores industriales, el funciona-
miento del know-how es mais importante que en
otros. En muchos casos, tales como la maquinaria
eléctrica y mecdnica, aparatos electronicos para el
consumo, y los utensilios mecanicos, los cosméticos y
la ferreteria, el aspecto del funcionamiento no es de
importancia critica por los motivos siguientes:

a) Ellicenciatario puede very probar prototipos
y muestras comerciales antes de que se firme el
contrato o, en el caso de maquinas de coser o
utensilios de cocina, éstos pueden ser desmontados y
estudiados en sus aspectos tecnologicos funda-
mentales, es decir, se puede identificar el aspecto de
riesgo (lo que no es posible hacer, por ejemplo, con
un producto quimico o un objeto metdlico fundido);

b) Pueden tener que satisfacerse normas nacio-
nales (NEMA para la maquinaria eléctrica, DIN para
componentes, o reglamentos de la FDA para
productos alimenticios) porque asi lo exige la
legislacion nacional y esas normas pueden consi-
derarse garantias con que ha de cumplir el licenciante;

SFn la patente se ha de revelar, sin embargo,
informacion suficiente para que una empresa competente o
una persona con experiencia en el ramo ponga en practica la
invencion y verifique asi independientemente las ventajas
técnicas que se le atribuyen,; en otro caso, podria considerarse
invélida o ser impugnable.

7 Mis adelante se analiza el concepto de garantia.

c) Las piezas compradas constituyen un ele-
mento importante de la realizacion y el costo del
producto y el licenciante se ha de limitar a hacer
constar sus especificaciones, identificar proveedores,
etc.. el knowhow de piezas compradas no es un
elemento del know-how del licenciante ni esta, por
tanto, comprendido en sus garantias;

d) No hay dificultad en especificar las materias
primas;

e/ El producto es resultado de una secuencia de
etapas de fabricacion netamente diferenciadas; los
aspectos defectuosos de la fabricacion en las plantas
que realizan la elaboracion ulterior son faciles de
descubrir, suelen estar localizados, y por lo general
pueden rectificarse a bajo costo. El costo de la
rectificacion puede muchas veces calcularse aproxi-
madamente con anticipacion;

f) La maquinaria de fabricacion no es hecha
por ¢l licerciante, sino obtenida de los proveedores
normales de maquinaria; los defectos en el funciona-
miento de las maquinas son rectificados por los
proveedores y no directamente por el licenciante .,

g) En la mayoria de esas esferas, no es
necesario iniciar la explotacion con un complejo
completo; la integracion ascendente y descendente
puede reducir el riesgo del licenciatario y darle
oportunidad de avanzar al ritmo que desee;

h) Un aspecto de interés es que, en la mayoria
de estos sectores (utensilios, cosméticos), el know-
how estd subordinado a los derechos de marca
comercial, que son de mayor valor para el
licenciatario; es decir, que el know-how no es muy
complejo, sino que se orienta a garantizar una calidad
constante del producto objeto de licencia.

En cambio, en las industrias de transformacion
--productos quimicos, pldsticos, productos farma-
céuticos, fertilizantes, productos de fermentacion,
industrias metalirgicas, productos electronicos tales
como semiconductores y circuitos integrados (donde
las rutas de los procesos no pueden individualizarse
mediante el examen de los productos)- el licen-
ciatario experimenta una gran necesicad de pro-
teccion en cuanto al funcionamiento del know-how,
por las siguientes razones:

a) Aunque se pueda utilizar una gran variedad
de materias primas opcionales, el licenciante acaso
tenga exr:riencia solo en el empleo de algunas; las
especificaciones de materias primas (niveles de
impureza) pueden ejercer una gran influencia sobre el
funcionamiento del proceso;

b) Las tasas relativas de consumo de materias
primas y energia (combustible, electricidad, vapor)
pesan mucho en el costo del producto y, por
consiguiente, en la competitividad del licenciatario en
un lugar determinado,
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¢) La cuestion de la medicion del funciona-
miento se plantea inicamente al terminar el proyecto,
dado que hay pocas posibilidades de hacerlo en las
diversas etapas de la construccion;

d) Las piezas fundamentales del equipo se
hacen por encargo, y el fabricante del equipo
responde del funcionamiento mecanico, pero no del
funcionamiento del proceso;

e) Hay considerables dificultades para lograr la
seguridad del equipo, la eliminacion de efluentes, etc.,
que varian con la ubicacion, las materias primas, el
proceso y la legislacién nacional;

f) Se hace un uso apreciable de catalizadores
patentados y materiales semejantes cuyo costo esta
determinado por su duracion, la cual depende, a su
vez, de las materias primas del licenciatario y de la
ruta del proceso del licenciante;

g) La integracion ascendente y descendente
gradual es apenas posible; las inversiones iniciales son
grandes y unificadas, lo que implica un riesgo elevado;

h) Cabe subrayar que el licenciante de know-
how, la empresa de ingenieria y la empresa
constructora son a menudo organizaciones diferentes,
con distintas responsabilidades. De ahi que deba
hacerse constar con precision la responsabilidad que.
en lo que respecta al funcionamiento, incumbe a cada
uno de los contratistas.

El licenciatario puede cominmente elegir pro-
veedor de know-how. Los procesos bien establecidos
de licenciantes prestigiosos que explotan. a su vez,
procesos bajo licencia son los que probablemente
ocasionardin menos problemas. En esa situacion, una
exagerada exigencia de garantias de funcionamiento
dificilmente otorgard una proteccion adicional al
licenciatario. Sin embargo, las garantias de funcio-
namiento son importantes cuando se sabe que hay
diferencias en las fuentes de materias primas, cuando
las especificaciones de producto requeridas difieren
de la gama normal del licenciante, cuando los
eslabones en la cadena del proceso no han sido
ensayados, o cuando hay que utilizar (debido a la
insistencia de las autoridades) equipo con el que el
licenciante no estd familiarizado.

Si un licenciatario pide demasiadas garantias,
puede ocurrir que el licenciante disefie la planta de
modo que incorpore factores de seguridad innecesa-
riamente elevados. Por ejemplo, para satisfacer una
capacidad de planta garantizada de 40.000 toneladas
al afio de un producto, el licenciante puede
incorporar en su disefio una capacidad real superior
en un 20%. Este exceso puede no ser comercializable
y tener como Unico resultado una elevacién de la
inversién del licenciatario sin un beneficio corres-
pondiente. Andlogamente, puede no ser conveniente
cubrir con garantias demasiados aspectos del proceso.
Asi, garantizar la capacidad, el rendimiento, el
aprovechamiento, el consumo de servicios (elec-

tricidad. vapor y aire), las especificaciones de
producto, etc., puede dar lugar a una innecesaria
complicacion en la planta y a cdnones de licencia mds
elevados ya que el licenciante aumenta su riesgo
financiero al asumir las responsabilidades consi-
guientes. Hay que observar también que un
licenciante puede estar dispuesto a dar garantias
desacostumbradas, o a ampliar la cobertura de la
garantia a las plenas necesidades del licenciatario,
pero puede no incorporar, en realidad, los cambios
tecnoldgicos necesarios a este fin o no tener la
capacidad técnica para hacerlo; puede estar otorgando
garantias solo para justificar un aserto competitivo o,
quizi, simplemente para conseguir el pedido del
licenciatario.

En relacidn con las garantias del proceso también
es necesario saber quién las ha de proporcionar. Si
una empresa de ingenieria ofrece garantias para un
proceso con el que no estd familiarizada, o presenta
garantias sin un acuerdo de apoyo directo con un
licenciante de proceso que ya lo esta explotando. las
garantias, por mds completas que puedan parecer,
son, en realidad. garantias fantasmas, que la empresa
de ingenieria no tiene el derecho o la capacidad de
proporcionar. En esa cituacion, careceria de sentido
negociar garantias. Por otro lado, si el licenciante es
un socio con una participacion importante en la
empresa licenciante-licenciataria, no tiene mucho
sentido insistir en el funcionamiento técnico, dado
que el licenciante comparte el riesgo del licenciatario.
En suma, aunque las garantias del funcionamiento de
los procesos son importantes, no es posible enfocarlas
de manera uniforme ni son siempre necesarias.

Las garantias de funcionamiento deben ser
estipuladas con precision Gnicamente en aquellos
aspectos en que su posible rectificacién a) pueda ser
muy costosa, bj)pueda tomar mucho tiempo o
¢) pueda hacer que el licenciatario experimente un
perjuicio econdmico a largo plazo (por ejemplo, un
precio de venta inferior porque el producto es de baja
calidad).

Al contratar garantias de “wncionamiento, el
licenciatario se enfrenta con las siguientes cuestiones
y ha de tener presente sus derechos al respecto:

Métodos para especificar el funcionamiento
previsto

Descubrimiento y medicion del funcionamiento
deficiente

Recursos al alcance del licenciatario ante
incumplimientos del licenciante

Procedimientos para rectificar un funciona-
miento deficiente y dar cumplimiento a las
obligaciones del licenciante.

En las siguientes consideraciones, se parte del
supuesto de que, si el funcionamiento es defectuoso,
ello se debera a incumplimiento de parte del
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licenciante. Para que esto se pueda determinar, es
preciso que el licenciatario utilice adecuadamente el
know-how®.

Especificacion del funcionamiento

Dado que los proyectos se emprenden para
alcanzar los objetivos del licenciatario, éste ha de
tener derecho a escoger los parametros de funciona-
miento a los que habrdn de aplicarse las garantias del
licenciante. El licenciatario dete también tener
derecho a determinar qué parimetros son decisivos
para él y cuil es su orden de importancia. En la
licencia de un proceso quimico, por ejemplo, el
licenciatario quizd sea reacio a aceptar una variacion
grande en la pureza del producto, pero puede no ser
tan exigente en cuanto a las variaciones del volumen;
o puede desear una utilizacién minima de la energia
eléctrica y ser (relativamente) indiferente al porcen-
taje de materia prima transformado en el curso del
proceso. Andlogamente, en una planta donde se
fabrican piezas de miquina, el licenciatario tal vez
desee un bajo porcentaje de piezas rechazadas, pero
puede estar dispuesto a soportar una elevada tasa de
desperdicios, etc.

En si mismo, es a menudo dificil especificar el
funcionamiento. Para una serie de industrias diversas,
las declaraciones o especificaciones que se dan a
continuacién tipifican parametros de funcionamiento.

Calidad del producto Acido acético de una pureza
minima del 99,8% con menos
de 5 ppm de Pb; “igual o mejor
que la especificacion 240B
(1977) de las Normas Indias’™,
98% del producto por debajo
de 1a malla 200, 100% por
debajo de la malla 100, idén-
tico en todos los aspectos a los
productos fabricados por el
mismo licenciante

®En términos contractuales el licenciante puede exigir
que:

aE] licenciatario se ajuste a todas las normas técnicas,
instrucciones y recomendaciones recibidas del licenciante;

bLa maquinaria, las herramientas y el equipo que el
licenciatario utilice en la manufactura del producto satisfagan
los requerimientos especificados en la documentacion técnica
proporcionada por el licenciante;

€Los productos y materiales que el licenciatario utilice
en la fabricacion de los productos llenen las exigencias
especificadas en la documentacion técnica proporcionada;

dios recursos y conocimientos que el licenciatario
emplea en la manufactura de un producto correspendan a los
de un fabricante con experiencia en la manufactura de un
producto de aniloga complejidad

Es claro que se trata de condiciones que los
licenciatarios de los paises en desarrollo no pueden cumplir.
Cuando se presente, deberan ser atenuadas, y habrd que
compensar el mayor riesgo consiguiente para el licenciatario
con una regalia mds elevada, etc.

Rendimiento

Capacidad de
produccién

Consumo de servicios
publicos

Porcentaje de
rechazos

Chatarra

Duracion de
conservacion

Efluente

Productividad

Consumo de
catalizador

Garant ia mecdnica

Unidades de producto por
unidad de materia prima, es
decir, 6.000 arandelas por kg
de barra redonda de 2 cm; un
minimo del 60% de recupera-
cién de todo el argon en el gas
de alimentacién; conversion del
85% del naftaleno de alimen-
tacion en producto alfa-naftol

250 aparatos para cocer arroz
de 3 litros de capacidad o 200
unidades de 4 litros de capa-
cidad por cada turno de
8 horas, 20.000 toneladas de
hidrogeno de una pureza del
99.9% en un ano de 8.000
horas

No mds de 4kg de vapor
saturado a 4 bares por kg de
producto

No mds de un rechazo por cada
100 unidades de producto
terminado sometidas al ensayo
de calidad Y

No mds del 3% de 100 kg de
zinc fundido colados

Pérdida de sustancias voldtiles
no mayor del 1% en 30 dias
por cada frasco de 100 cm®
almacenado a 35°C y al 90% de
humedad relativa

BOD; del agua de desecho
menor de 30 en todo mo-
mento, pero con un promedio
durante 24 horas, analizado
cada hora, inferior a 20

85.000 piezas por hora que se
ajusten a la especificacion DIN
652

6.000 kg del producto por cada
kg de catalizador fresco car-
gado

Si la mdquina Z se hace
funcionar de acuerdo con el
Manual de funcionamiento
OM-630 y se efectia el man-
tenimiento segin el Manual de
mantenimiento MM-631, la ma-
quina Z no consumird mds de
30kg/a de lubricante W; un
peso de 300 kg situado en el
punto X de la bandeja de
destilacién no incurvard la viga
Y en mds de 2mm en ese
punto.



Pautas para la evaluacion de acuerdos de transferencia de tecnologia

Esos factores son, desde luego, interdepen-
dientes. Por ejemplo, es posible que un licenciatario
desee X kg de producto al afio con una pureza Y y un
consumo de vapor no mayor de Z kg por unidad de
producto. Para el licenciante, constituyen la “condi-
cion de diseno” sobre la que se basa el equipamiento
del proyecto. Pero, a efectos de garantia, el
licenciatario debe considerar la pérdida econdémica
que sufriria si se produjera una desviacion de las
condiciones garantizadas (por ejemplo, pureza vy
consumo de vapor en el ejemplo precedente). Asi una
pérdida del 1% en pureza de producto puede hacer
que el licenciatario pierda, a través del descuento que
ha de ofrecer, $100.000 al afio. Peo si el consumo de
vapor fuera superior en un 10%, el costo adicional de
explotacién del licenciatario podria ser unicamente
de 30.000 dolares. En consecuencia, aplicando el
criterio del pardmetro critico, el licenciatario
negociard mds en detalle con el licenciante sobre la
pureza del producto que sobre el consumo de vapor.
Mids adelante se examina la reiacién que esto guarda
con la responsabilidad del liceuciante.

Comprobacion y medicion de la deficiencia

En un proyecto llave en mano, el licenciatario no
se hace cargo de una planta a menos que ésta satisfaga
todas las condiciones garantizadas. En determinado
momento, los representantes técnicos del licenciatario
visitardn la planta terminada y efectuardn pruebas de

garantia en presencia del licenciante siguiendo
procedimientos mutuamente convenidos (comin-
mente denominados ‘‘protocolo™). En general, la
compafiia licenciante habrd corregido cualquier
deficiencia que haya comprobado en pruebas previas
a la puesta en servicio y de puesta en funcionamiento.

Sin embargo, cuando el licenciatario, el licen-
ciante y la empresa de ingenieria asumen respon-
sabilidades diferentes en la construcci6n de la planta,
la  comprobacién de defectos, su medicion, y la
identificacion y asignacion de la responsabilidad
correspondiente son asuntos muy complejos, porque
en el momento de celebrar el contrato el licenciatario
ignora todos los aspectos del know-how, es decir, éste
alin no le ha sido revelado.

Por ejemplo, para una fundicion que produzca
aceros de aleacion especiales, el licenciante puede
hacerse cargo de la capacitacion del personal
(transfiriendo know-how) en fundicién. colada,
moldeado y maquinado de piezas, mientras que corre
de cuenta del licenciante adquirir e instalar todo el
equipo indicado por el licenciante en el acuerdo,
inclusive un horno con material refractario especial.
Sobre la base del parimetro que el licenciatario
considere critico, el licenciante puede haber garan-
tizado (en el acuerdo de licencia) que el revestimiento
refractario del horno, debidamente aplicado, tendrd
una vida minima de 700 cargas, si las operaciones de

fundido se ajustan fielmente a los manuales de
explotacién que suministrara.

Pero, dado que la informacion es secreta, el
licenciatario no sabe, en el momento de entrar en
vigor el acuerdo, qué tipo de retractario ha de utilizar
o cudl es el procedimiento correcto para colocarlo.
(Como se habrin de dividir, pues, las responsabili-
dades” ,Como se puede comprobar y medir el
defec*o, si lo hay?

Para superar ese tipo de situacion, se dispone en
los acuerdos de know-how que tras la firma del
acuerdo se celebre entre las partes una “conferencia
de disefio” para discutir los detalles. En esta
conferencia se puede revelar know-how (en el ejemplo
citado, el tipo de refractario que hay que utilizar).
Ademds, se enuncian en detalle las funciones y
responsabilidades del licenciatario y del licenciante
(en el ejemplo, el licenciante conviene en supervisar la
colocacién del refractario asi como inspeccionar y
aprobar el refractario adquirido). Este protocolo
adquiere entonces la fuerza de compromiso vincu-
lante.

En cuanto a la comprobacién y medicion de los
defectos, se debe prevar en el contrato una
conferencia sobre procedimientos de ensayo, en la
que se determinen los programas de pruebas de
garantia. Estos programas se ejecutardn una vez que la
planta esté lista para funcionar (en el ejemplo citado,
puede haber una prueba provisional ripida de la vida
del material refractario).

Recursos de que dispone el licenciatario frente
a defectos y deficiencias

Suponiendo, para seguir con el ejemplo de la
fundicién, que se ha comprobado y medido un
defecto, por ejemplo, que el revestimiento del horno
tiene una vida de sélo 550 cargas y que este defecto
ha sido ocasionado por alguna falta o descuido del
licenciante (cosa que éste admite), ;de qué recursos
dispone el licenciatario?

El enfoque normal del problema, generalmente
previsto y solucionado en el acuerdo, es que el
licenciante trate de rectificar el defecto. Otra
posibilidad es que el licenciante reembolse al
licenciatario una parte de los honorarios que ha
recibido por el know-how o bien opte por pagar
dafios y perjuicios conforme a un laudo arbitral.
(Véase “indemnizacion por dafios y perjuicios”,
pdg. 37.) Por costumbre, queda a eleccion del
licenciante efectuar la rectificacion, pagar alguna
indemnizacion prefijada, aceptar alguna otra obliga-
cion, o combinar estas soluciones de varias maneras.

Para los paises en desarrollo, donde se han
invertido recursos financieros escasos y donde los
conocimientos industriales del licenciatario son
incompletos (particularmente en las industrias de
transformacién), esta opcién unilateral del licenciante
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suele ser inconveniente. El licenciante du%eria
obligarse contractualmente a seguir involucrado e. el
proyecto hasta que los defectos hayan sido
eliminados o reducidos al minimo, incluso si esta
disposicion acarrea pagos de regalias mds elevadas. Ha
de prestarse especial atencion a ese punto en los
acuerdos de mera licencia®.

El enfoque preferido es que el licenciante se
comprometa a hacer esfuerzos reiterados por
rectificar las deficiencias en el emplazamiento
industrial del licenciatario, en defecto de los cuales
reembolsara a éste, en todo o en parte, los honorarios
recibidos por el know-how (como estd previsto en el
acuerdo).

El licenciante puede indemnizar al licenciatario
de muchas maneras por los efectos que reconozca,
generalmente de una de las siguientes:

Sustitucién del equipo defectuoso
Pago de dafios y perjuicios liquidados
Aceptacion de tasas de regalia inferiores.

Garantias

Cuando se suministra una maquina 4 una empresa
determinada, su vendedor puede ‘“‘garantizar” (certi-
ficar) qué producira, digamos, 6.000 tapas corona por
hora. Si no lo logra, el vendedor tiene obligacion de
repararla o de sustituirla con una maquina que trabaje
con la capacidad garantizada (reparacién y sustitucion
a cargo del proveedor)'®. El comprador no goza de
otros derechos conforme a la garantia. Sin embargo,
seria una afirmacion claramente falsa si el vendedor
no puede reparar (o sustituir) la miquina de modo
que funcione de la forma garantizada y si no tiene
base alguna para ofrecer esa garantia. Aunque los
dafios y perjuicios ocasionados al comprador se
determinardn en el tribunal o mediante arbitraje, en
muchas jurisdicciones el comprador puede reclamar,
en caso de afirmacion fraudulenta, por cualquier
pérdida que crea haber sufrido - por ejemplo, el costo
de una mdquina nueva y la pérdida de utilidades
experimentada mientras se adquiria y ponia en
funcionamiento la nueva maquina.

Pero la reclamacion general de dafios y perjuicios
o sustitucion serd completamente diferente si, por
ejemplo, habia pedido ver las mdquinas del vendedor
y habia visto que funcionaban al ritmo de
6.000 piezas por hora, pero no es capaz de conseguir
esta produccion en su planta por un factor
normalmente ajeno a la productividlad de una
midquina (por ejemplo, la temperatura ambiente).

*El licenciante se ve involucrado casi automaticamente
en el caso de una empresa mixta, dado que la rectificacion le
beneficia.

1°En el sector de la transformacion, donde el
funcionamiento quiere decir el funcionamiento integrado de
las diversas partes, las garantias cubren unicamente la
rectificacion, ya que la sustitucion no siempre es pertinente.

Cuando el licenciante puede demostrar que su
know-how ha sido ampliamente aplicado y no hay
motivo razonable para que prevea dificultades en su
funcionamiento, adopta la posicion de que las
garantias son innecesarias. Puede, con todo, certificar
(en la cliusula de garantia) que en caso de no lograrse
el rendimiento declarado, sustituird o rectificard la
maquinaria que ha proporcionado. Esas garantias
ofrecen, pues, recursos limitados al licenciatario.

Pero, en la mayoria de las licencias de procesos
en paises en desarrollo, la situacion respecto de las
garantias de procesos es totalmente diferente de la
relacionada con las garantias del equipo. Por ejemplo,
la materia prima que el licenciatario se propone
utilizar puede presentar una impureza inusitada, si
bien el licenciante confia en que no afectard la
calidad del producto (en el ejemplo de la fundicion de
aceros de aleacion, la vida del refractario). El
licenciante, para inspirar confianza en su proceso (0
hacer frente a la competencia) se compromete a dar
garantias concretas sobre los parimetros de funciona-
miento. Al hacerlo, acepta la responsabilidad de
reparar o, si no lo hace, de indemnizar financiera-
mente al licenciatario por las pérdidas en que éste
pueda incurrir por utilizar el proceso incorrecto del
licenciante. Sin embargo, al revés de lo que suele
ocurrir con las garantias del equipo, el licenciante
limitard su riesgo fijando un limite expreso a los
gastos que estd dispuesto a sufragar para corregir el
defecto o indemnizar al licenciatario.

Negociacion de la responsabilidad

,Como negocia, pues, el licenciatario la respon-
sabilidad del licenciante en una licencia que contiene
garantias de funcionamiento? Se recomienda a este
respecto que se emplee como nornia decisiva el rivel
critico del parametro. A continuacion se da un
ejemplo tipico.

En una licencia de proceso quimico, la regalia en
forma de suma global para un contrato de 10 afios es
de un millén de ddlares. El proceso estd disefiado para
rendir anualmente 5 millones de kg del insecticida X
con una pureza del 99,0%, para lo que se necesita una
tasa de consumo de vapor no superior a 4 kg por kg
del producto. Corresponde al licenciatario determinar
el nivel critico de estos tres parametros.

Supéngase ahora que el licenciatario prevé la
siguiente situacién en el momento en que suscribe el
acuerdo (délares por afio).

Valor de las ventas de plaguicida
a$1,29 el kg

Costo del vapor a 18 délares
la tonelada

Otros gastos de explotacion,
inclusive mano de obra
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Costos fijos, inclusive un 10% de
depreciacidn (para una inversion
de 6 mitlones de dolares)

Costo total del producto

Beneficio bruto

900 000
3 860 000
2 140 000
1 070 000

Beneficio neto deducidos los impuestos

El licenciatario puede también determinar que
una pérdida de pureza del producto disminuird su
precio de venta a 1,15 délares el kg.

De las cifras anteriores, es posible calcular las
cantidades siguientes (en dolares):

Pérdida de utilidades para el
licenciatario durante 5 afios
por una disminucion del
1% en la produccion (sin
que la pureza y la tasa de
consumo de vapor se vean
afectadas)

Pérdida de utilidades durante
5 afios debido al defecto
de pureza (siendo todos los
restantes factores aceptables) 625 000

Pérdida de utilidades durante
5 afios con un 10% de
consumo adicional de vapor
(siendo todos los demis
factores aceptables)

Pérdida si hubiera que
adquirir una caldera de
vapor adicional para
satisfacer las necesidades
en caso de que el consumo
de vapor estuviera un 10%
por sobre la garantia

760 000

1280000 (1 200000
para una
nueva caldera
+80 000 para
el vapor
adicional)

;Cudl serd, entonces, el nivel critico de los
pardmetros?

El consumo de vapor no es critico, segin se
puede ver, mientras no sobrepase el 10% de tasa
garantizada. Por encima de esto, el vapor es el
pardmetro mds critico, dado que habria que comprar
una costosa planta de vapor adicional.

Se podiia elaborar la siguiente pauta de
responsabilidades (una de diversas posibilidades) (en
délares):

a) Responsabilidad del licenciante
por el consumo de vapor si ese consumo
sobrepasa la garantia pero no hace
necesario que el licenciatario instale una

nueva caldera; Ninguna

b) Responsabilidad por el consumo
de vapor si éste sobrepasa el 10% de la

garantia; 1 000 000

¢} Responsabilidad del licenciante
si el producto no satisface el nivel

de pureza garantizado; 625 000"

d) Responsabilidad del licenciante
por la pérdida de produccion del
licenciatario

i) Por encima del nivel
garantizado del 99,5%

ii) Por cada punto porcen-
tual de pérdida ae capa-
cidad de produccién por
debajo del nivel
garantizado del 99,5%

Ninguna

300 000
por cada
punto por-
centual de
pérdida o
fraccion!?
Responsabilidad maxima de
todas las combinaciones de
a)c)yd)

Responsabilidad maxima de
todas las combinaciones de
a),b)c)yd)
Responsabilidad total del
licenciante por todas las
previsiones de garantias.

850 000
1 000 000

1 000 000

El nivel mdximo de responsabilidad de un millén
de dolares queda cubierto, dado que la regalia del
licenciante en forma de suma global es de un millén
de ddlares.

En este ejemplo, se ve al licenciante arriesgar
todos sus ingresos por concepto de regalias en forma
de suma global. Esta situacién seria excepcional.
Existen casi siempre gastos en la iransferencia de
know-how (disefio para la capacidad particular del
licenciatario, preparacion de dibujos, gastos de viajes
previos al contrato, otros gastos relacionados con el
contrato, tales como servicios de ventas e inspeccién).
Por consiguiente, lo miximo que cabe esperar que el
licenciante arriesgue seria el beneficio que obtiene en
la operacién directa de licencia. Sin embargo, aun ‘si,
es posible que el licenciatarso no pueda pactar tcda
esa suma, porque el concepto mismo de concesién ae
licencia presupone que el licenciatario decide comprar
know-how porque resulta menos riesgoso que

''Una responsabilidad superior a los 625.000 dblares
por la pureza del producto no seria posible, dado que ésta es
la maxima real que puede sufrir el licenciatario.

' * Aunque se ha calculado en 760.000 dolares la pérdida
de utilidades netas para el licenciatario durante $§ afios por el
primer 1% de disminucion de la capacidad de produccion, la
prevision de responsabilidad se mantiene en 300.000 ddlares
por cada 1%, ya que se prevé que el licenciatario podra
mejorar, por su propio esfuerzo, la eficiencia productiva
durante el periodo de 5 afios.
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desarrollarlo é1 mismo. Por lo tanto, el 50% del
beneficio que el licenciante obtiene por la licencia
(beneficio que ha de ser estimado) es casi la mejor
condicién que el licenciatario puede obtener'*.

En el ejemplo del insecticida, se partio del
supuesto de que eran aplicables las regalias en forma
de suma global. ;Qué ocurriria si el contrato
estableciera una regalia uniforme, por ejemplo, del
3% del valor de las ventas?

Al hablarse de ‘““Renumeracion”, se muestra que
una tasa de regalias puede convertirse en suma global,
y viceversa, mediante el concepto de valor actualizado
neto (NPV). En el ejemplo, una sumo global de un
millon de dolares (para un contrato de 5 aflos)
equivale a un nivel de regali:s basado en las ventas de
5,36%, digamos, 5,5%. Con 1nas ventas de 6 millones
de dolares, el pago de regalias que hace el
licenciatario es de 300.000 dolares al afo. Una
pérdida de produccion del 1% (véase pdg. 28) equi-
vale a $760.000/5 = $152.000 de pérdida de utili-
dades para el licenciatario al afio, o una regalia de

152.000
6.000.000

Por consiguiente, por cada 1% menos de
produccién, el licenciatario debera tener la opcion de
reducir la tasa de regalia basica del 5,5% en un 2,5%.

El riesgo del licenciatario debe ser calculado por
ingenieros y representantes empresariales del licencia-
tario. Sin embargo, a menudo no se pueden hacer
cdlculos precisos porque hay que basarlos en
estimaciones diversas.

x 100 = 2,53%, digamos, 2,5%

Rectificacion del funcionamiento defectuoso
y cumplimiento de las obligaciones

El licenciante que reconoce un defecto en el
funcionamiento del know-how suele tener la posibili-
dad de elegir entre rectificar el aspecto defectuoso,
pagar al licenciatario dafos y perjuicios, aceptar tasas
de regalias menores, o alguna combinacion de esos
factores. Los gastos de rectificacion se tratan
normalmente como un costo que pesa sobre el
licenciante en el cumplimiento de sus responsabili-
dades. Si, en el ejemplo citado de la fundicién de
aceros de aleacion, el licenciante ha asumido una
responsabilidad por 100.000 dolares en relacién a una
garantia de 700 cargas para el revestimiente, pero se
obtienen unicamente 550, el licenciante puede
calcular en 20.000 ddlares lo que le costari la
rectificacion. Hubiera aceptado este gasto, ya que €s
en su provecho. Sin embargo, si la rectificacion hizo
posible Ginicamente 600 cargas y el licenciante estimé
que le costaria otros 30.000 délares y seis meses mas

' 3En el ejemplo citado la ganancia del licenciante por la
concesion de la licencia puede calcularse en 900.000 dolares.
El licenciante puede estar dispuesto a arriesgar 450.000. En
este caso, la responsabilidad se reduciria aproximadamente a
la mitad para cada parimetro.

hacer que el revestimiento soportara 700 cargas,
puede decidir, basindose en sus cdlculos (descono-
cidos para el licenciatario), que le convendria mds
pagar 80.000 délares al licenciatario (100.000 dolares
menos el costo de rectificacién de 20.000). Pagaria
esta suma, después de lo cual y conforme con el
acuerdo, quedaria libre de cualquier otra obligacion
vinculada al funcionamiento.

En cambio, para el licenciatario, las 100 cargas
adicionales pueden significar un beneficio adicional
de 50000 dolares al afio, situacion que muy
posiblemente se da en los paises en desarrollo. Por
consiguiente, si el licenciatario tuviera la opcion,
habria insistido en que el licenciante gastara los
30.000 délares y los seis meses. Por esta razon, como
ya se recomend6 anteriormente, el licenciatario debe
conseguir que el licenciante se comprometa a
rectificar siempre los defectos; y unicamente si este
compromiso no tiene efecto, debe el licenciante pagar
una indemnizacion. No obstante, puede ocurrir
también que el licenciante esté dispuesto a gastar
30.000 dolares y seis meses, pero que el licenciatario,
calculando sus pérdidas durante el cierre (utilidades
que se dejan de obtener en el intervalo), pueda no
estar satisfecho. En ese caso, debe llegarse a una
transaccion.

Para permitir estas variaciones, vistas unicamente
desde el punto de vista del licenciatario, han de
figurar en el acuerdo las siguientes disposiciones:

a) Ellicenciatario y el licenciante convienen en
practicar las pruebas de funcionamiento con arreglo al
acuerdo alcanzado en la conferencia sobre procedi-
mientos de ensayo (pdgina 26);

b) “.as pruebas de funcionamiento deben
terminarse dentro de a semanas después que el
licenciante y el licenciatario hayan acordado empezar
los ensayos;

¢) Si el funcionamiento garantizado no se
obtiene en el expresado periodo de @ semanas (sin
culpa del licenciatario), el licenciante debe, dentro de
b semanas comenzar la rectificacion, corriendo a su
cargo todos los costos (que se definiran luego) de esa
rectificacion.

d) Si dentro de ¢ semanas, o luego que el
licenciante haya gastado x dolares, las pruebas no
producen el funcionamiento garantizado, el licencia-
tario podrd optar entre pedir al licenciante que:

i) Cumpla inmediatamente con sus respon-
sabilidades financieras pendientes,

ii) Emprenda nuevos trabajos de rectifica-
cion a costa del licenciatario, hasta que
se obtenga el funcionamiento apetecido,
o hasta que se ponga fin a esos trabajos
a solicitud del licenciatario'*.

'4El licenciatario puede también estipular que, si el
funcionamiento defectuoso se origina en un incumplimiento

del licenciatario, el licenciante lo rectificard, si es posible
hacerlo, por cuenta del licenciatario.
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Dado que estas disposiciones reflejan Unicamente
los intereses del licenciatario, seran seguramente
modificadas durante unas negociaciones reales.

La definicion de ‘‘costo” en la rectificacion
merece una breve mencion. Puede ser de interés para
el licenciatario, particularmente en un pais donde
existen reglamentaciones sobre divisas muy estrictas,
definir el costo relativo al licenciante de manera que
quede excluido el costo de la mano de obra autéctona
o el costo de los materiales adquiridos localmente, a
la vez que se fijan los gastos del licenciante por
concepto de dietas para el personal extranjero.

Esta condicion permite al licenciatario apro-
vecharse de servicios y material que no se pueden
obtener localmente y que se pueden cargar a la
responsabilidad del licenciante (que serfa en moneda
extranjera). De este modo, el licenciatario puede
obtener del licenciante un servicio de mayor alcance,
lo que resulta extremadamente 0til cuando los costos
de rectificacion han de ser elevados. Sin embargo, los
costos del licenciatario también aumentan, porque su
definicion de costo lo obliga a suministrar todos los
materiales y servicios locales necesarios para la
rectificacion, sacrificio que el licenciatario puede
estar dispuesto a aceptar.




IV. El acuerdo de servicios de ingenieria

El acuerdo de servicios de ingenieria, que es un
contrato a corto plazo, representa una enumeracion
del trabajo técnico que el proveedor de servicios
de ingenieria debe comprometerse a ejecutar. A no
ser que se trate de innovaciones tecnologicas muy
considerables (tales como un fraccionador de nafta,
en la industria quimica), el proveedor no impone al
cliente grandes restricciones en lo relativo a
emplazamiento, volumen de produccion, revelacion
de perfeccionamientos, etc., como lo hace el
licenciante en el acuerdo de know-how. Incluso
cuando se emplea know-how (por ejemplo, el disefio
especial de un sistema de refrigeracion), el acuerdo
impone al cliente la obligacién de mantener su
caracter confidencial mds bien que una restriccion al
derecho de uso.

La parte no técnica del acuerdo de ingenieria se
refiere por lo general a la division de responsabi-
lidades entre el proveedor de servicios y el cliente, y a
sus obligaciones reciprocas. Sin embargo, el acuerdo
de servicios de ingenieria puede ser un documento
complejo y voluminoso.

El acuerdo se hace complejo cuando el
know-how de procesos es proporcionado por A, los
servicios de ingenieria por B, y el propio cliente
asume la responsabilidad de ciertos otros servicios. En
un pais en desarrollo seria éste el caso tipico a no ser
que se tratase de un contrato llave en mano, en que el
licenciante de procesos (o la empresa de ingenieria)
asume la responsabilidad total de todos los servicios,
hasta entregar al cliente la planta terminada y en
funcionamiento, en una fecha fijada por contrato.

La longitud y complejidad del acuerdo de
ingenieria se debe, a menudo, a la variedad de los
servicios del proveedor. Estos pueden comprender la
evaluacion de materias primas, la ubicacion y
preparacion del emplazamiento de la planta, la
contratacién de personal, la obtencién de autoriza-
ciones gubernamentales y municipales, la obtencion
de materiales de construccion y equipo, la inspeccion
de equipo local y extranjero, la construccion de
edificios, la instalacién de maquinaria, la capacitacion
de operarios y la puesta en servicio de la planta.

En los paises en desarrollo, casi siempre hay
cierto margen de trabajo para el licenciatario en razon
de los controles estatales respecto al lugar donde debe
estar situada la planta, los tipos de servicios que
deben obtenerse localmente, las cuantias de gastos en
divisas que pueden efectuarse, los procedimientos
para la aprobacién gubernamental de la importacion
de equipo, etc. En estas circunstancias, incluso el

proyecto llave en mano es un cuasi proyecto llave en
mano. Existen, pues, campos en que el cliente asume
la plena responsabilidad, y en los cuales un trabajo
defectuoso puede afectar el funcionamiento de la
planta.

Por lo comiin, el cliente tienc la opcion de
utilizar a un licenciante de procesos o a una empresa
de ingenieria para que se haga cargo del (cuasi)
proyecto llave en mano. Por ejemplo, el cliente que
invierte en una planta de monoclorobenceno puede
pedir al licenciante de procesos que lleve a cabo la
labor de ingenieria, o puede hacer que una empresa
de ingenieria, con experiencia en plantas quimicas,
disefie la que se requiere (a base d=l know-how del
licenciante de procesos). Para este fin, la revelacién
total o parcial del know-how a la empresa de
ingenieria deberia estar prevista en las estipulaciones
del acuerdo de licencia. El cliente puede asumir por si
mismo la responsabilidad de obtener todos los
materiales y servicios locales, como también de
disefiar y construir las estructuras de ingenieria civil,
las construcciones mecdnicas ligeras y las instaliciones
eléctricas.

La situacién mds corriente es que la empresa de
ingenieria disefie (y acaso construya) la planta basica,
recibiendo del licenciatario una revelacion del
know-how de procesos adquirido del licenciante. En
el caso tipico, los licenciantes de procesos son
empresas que estan funcionando, pero que carecen de
elementos o de personal ficilmente disponible para
ejecutar trabajos de ingenieria en el extranjero.

El examen de los acuerdos de ingenieria que se
hace a continuacién se basa en la hipétesis (orientada
hacia la situacién existente en un pais en desarrollo)
de que a/ la empresa de ingenieria ejecuta un contrato
de disefio y construccion, en el cual bjel cliente
revela a la empresa de ingenieria el know-how
adquirido del licenciante de procesos, en tanto que
c) el cliente ejecuta toda la labor no especializada, o
bien directamente o vor medio de contratistas locales
y asume toda la responsabilidad de ello, y d/ el cliente
negocia independientemente con el licenciante de
procesos y con la empresa de ingenieria respecto a las
garantias de rendimiento relativas a sus esferas de
trabajo.

Todo el objetivo de un cliente, en este contexto,
es establecer una planta manufacturera a su costo
estimado inicial, que fabrique un producto en un
volumen y a un costo determinados y satisfaga una
norma prescrita de funcionamiento para una fecha
dada. Para alcanzar ese objetivo, el cliente tiene que
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negociar tanto con el licenciante de procesos como
con la empresa de ingenieria respecto a esferas de
servicios (responsabilidades) que se refuercen entre si
y no estén en contradiccion. El cliente, sin embargo,
previendo la posibilidad de error (inclusive su propio
error), tiene que asegurarse de que el licenciante y la
empresa de ingenieria proporcionardn servicios
rectificadores para el logro d:l objetivo.

Se supone que todas las adquisiciones principales
serdn hechas por la empresa de ingenieria (pero no se
entra a discutir los pardmetros de las adquisiciones).
Se supone, ademds, que una industria de procesos
(véase pdgs. 23-24) es el objetivo del cliente (a fin de
presentar a los fines de discusion un caso o
suficientemente complejo).

Por lo general, el acuerdo formalizado de
servicios de ingenieria se concierta Unicamente
después que el cliente ha examinado una propuesta
preliminar. A base del know-how (parcial o completo)
puesto a disposicion de la empresa de ingenieria, con
la obligacion de mantenerlo confidencial, la empresa
de ingenieria define en su propuesta preliminar el
proyecto global, sus principa’es servicios (disefio,
adquisiciones, construccion, fpucsta en funciona-
miento de la planta, etc.), el equipo principal que
entra en juego, la duracién de la ejecucion del
proyecto y el costo aproximado. En el documento se
determinan expresamente los servicios que serdn
ejecutados por la empresa de ingenieria y los que
habran de ser realizados por el cliente (directamente o
mediante subcontratacion). Una vez aceptada la
propuesta prelir‘nar, se redacta el acuerdo oficial
detallado.

Dejando de lado en este momento el contenido
técnico del acuerdo (por ejemplo, el equipo
especifico que se disefiard, el grado de detalle de los
dibujos técnicos que se suministrardin y los plazos
para la pr-sentacion de detalles del trazado de la
planta: véase cldusulas ilustrativas en “‘transmision del
know-how™), la sustancia del acuerdo se reduce a lo
siguiente:

Relaciones mutuas entre las partes y acuerdos
conexos
Division de responsabilidades
Responsabilidades de fiscalizacién

Conferencia de disefio
Pagos, vinculacién de pagos, proteccion de pagos
Garantias

Indemnizacién por dafios y perjuicios, dafios
consecuentes

Capacitacion de personal del cliente

Relaciones mutuas entre las partes

Puesto que en el caso que se examina el
licenciante de procesos y la empresa de ingenieria son
sociedades separadas, cabe esperar que sus contratos

con el cliente sean independientes e internamente
integrados, sin referencias a terceros, esto es, el
acuerdo de licencia de procesos no hard ninguna
referencia al contrato de ingenieria, y viceversa. Un
motivo concreto para seguir este procedimiento es
que la parte contratante pueda limitar sus responsa-
bilidades a los servicios especializados que se ha
comprometido a proporcionar. Sin embargo, esa
situacion no serfa la mds favorable para el cliente. Los
objetivos de éste solo seran satisfechos cuando los
esfuerzos de las dos empresas estén bien coordinados.
Por lo tanto, en los acuerdos deche preverse la
aparicion de problemas que exijan consultas entre las
dos empresas, bien sea directamente, o, lo que es mds
frecuente, por intermedio del cliente. Por ejemplo,
una empresa de ingenieria que disefia y proporciona
tuberias para un recepticulo de reactores disenado
por el proveedor de procesos, debe considerar la
compatibilidad de los materiales de construccién, a
fin de evitar la corrosion ocasionada por la presencia
de metales disimiles.

Por este motivo, es una buena prictica hacer
referencia a terceros en cada uno de los acuerdos de
ingenieria y de licencia de procesos (por lo general, en
las cldusulas iniciales). Esto quiere decir que el
contrato de ingenieria debe reconocer que el cliente
ha concertado un acuerdo de licencia de procesos con
la empresa X, y que el cliente desea que la labor de
ingenieria se realice en el contexto de la licencia de
procesos. Del mismo modo, el acuerdo de know-how
debe reconocer la existencia de un contrato de
ingenieria Y.

Esta relacion mutua es necesaria también cuando
la misma firma presta ambos servicios, pero mediante
contratos separados. La referencia mutua asume la
significacion de que el propdsito global del cliente no
se satisface si Unicamente uno de los dos acuerdos se
cumple en definitiva.

Puede haber mds de un signatario del contrato
por parte del contratista; por ejemplo, un licenciante
de know-how y una empresa de ingenieria (que
tradicionalmente trabajan como equipos) firman un
contrato conjuntamente. Aunque en este caso las
partes estdn automdticamente relacionadas entre si,
pueden surgir problemas debido a sus respectivas
responsabilidades. En paices en desarrollo, el
licenciatario obtendrd una raayor seguridad si cada
una de las partes queda sujeta ‘‘conjunta y
separadamente” a todas las responsabilidades asu-
midas por cualquiera de ellas en el acuerdo. La misma
situacion puede aplicarse cuando es un consorcio de
empresas el que actila como contratista.

Division de responsabilidades

En su forma mas comun, el know-how (sobre
todo en las industrias de procesos) es definido por el
licenciante de procesos como “informacién y datos
adecuados y suficientes para que una firma
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competente disefie y construya una planta” a los fines
expresados. Entonces incumbe al cliente, utilizando a
la empresa de ingenieria como la “‘empresa
competente”, transcribir la informacion de know-
how, que puede clificarse de “software”, en la planta
fisica, que puede calificarse de “‘hardware’”.

Puesto que el know-how es una informacion
técnica patentada (y cuya posesidn constituye un
secreto), con la cual puede ser que no esté
familiarizada la empresa de ingenieria, el licenciante
de know-how ha de proporcionar toda esa infor-
macion que pueda necesitar la empresa de ingenieria.
La expresién “empresa competente’” se utiliza para
trazar una divisoria entre los conocimientos que son
esencialmente necesarios para establecer una planta
(know-how) y los conocimientos que una organi-
zacion profesional de ingenieria por lo general ha de
poseer. Por ejemplo, una empresa de ingenieria puede
ser capaz de disefiar y construir completamente una
planta de fertilizantes de base amoniacal a partir de la
quimica generalmente conocida, los fundamentos de
la ingenierfa y la experiencia general de construccion.
Sin embargo, el know-how que representa el reactor
de sintesis amoniacal puede reducir considerable-
mente los costos de inversion. Esa, entonces, es la
informacion especial que proporciona el licenciante
de procesos.

Sin embargo, el empleo del término ‘‘com-
petente” no siempre ni con toda claridad deja en
claro la division de responsabilidades entre el
licenciante de procesos y la empresa de ingenieria.
Por consiguiente, se acostumbra a detallar la gama de
servicios del licenciante de procesos (de know-how).

Estd convencionalmente aceptado (que el con-
tenido técnico de los servicios de know-how (en la
industria de procesos) es una exposicion de su
“quimica industrial”. Para dar un ejemplo, la quimica
industrial de un reactor amoniacal puede ser
simplemente urna exposicion del catalizador utilizado,
su cantidad por volumen unitario de reactor, las
temperaturas, presiones, concentraciones y veloci-
dades de paso con que los gases en movimiento entran
y salen del reactor y el material de construccion de
éste (informacion de procesos). La responsabilidad de
la empresa de ingenieria “competente” consistiria
entonces en disefiar el reactor {(por ejemplo, sus
dimensiones, espesor de sus paredes, procedimientos
para colocar el catalizador, sistema de vilvulas del
reactor, apoyos, etc.) y todas las etapas precedentes,
ulteriores y auxiliares a fin de que las materias primas
se conviertan en el producto de la especificacion
deseada y a la tasa volumétrica requerida.

Al limitar el margen de los servicios de know-how
a la quimica industrial, el licenciante de procesos
trata de evitar responsabilidades en las esferas de
ingenieria. Asume la posicion de que simplemente
ofrece el derecho de uso de una informacién que
puede considerarse como resultado del trabajo de un
laboratorio técnico. La labor de ingenieria que inserta
esa informacién en la planta fisica, segiin estima el

licenciante de procesos, es una habilidad profesional a
la cual resulta inaplicable el principio del derecho de
uso, por lo cual no puede estar incluida en el
know-how.

Normalmente, seria dificil para una empresa de
ingenieria, por competente que fuera, dar forma
mecdnica a todos los aspectos del know-how sin cierta
asistencia (servicios) de parte del licenciante de
procesos. Este, que ha tenido experiencia operacional,
puede saber, por ejemplo, que determinada coufi-
guracion mecdnica de una pieza de equipo funciona
mejor, o seria mds econdmica, que otra.

Por estos motivos, la gama de servicios de un
licenciante de know-how suele incluir no solo el
suministro de quimica industrial, sino también cierta
“ingenieria funcional”. Esto, en una esfera mas
compleja de trabajo, se suele llamar ‘“‘ingenierfa
basica”. Utilizando esta informacion puede entonces
el contratista de ingenieria llevar a cabo la “ingenieria
detallada” (ademds de proporcionar otros servicios
para el proyecto consignados en el contrato,
construccion de obras, etc.).

Asimismo, seria una situacidn rara que la planta
del cliente fuera idéntica a la que utiliza el proveedor
de know-how. Habra diferencias de tamafio, de
especificaciones de materias primas, de combinacion
de productos, etc. En la mayoria de los casos,
también habrd aspectos concebidos especialmente
para el cliente, teniendo en cuenta el ambiente
especial del licenciatario. Por estos motivos, el
licenciante de procesos puede modificar en parte la
ingenieria de su proceso. Tal informacién forma parte
de los servicios que proporcionard el licenciante de
procesos.

En los anexos HI y IV se ilustra el imbito de los
servicios relacionados con el know-how y de los
servicios de ingenierfa. (Se basan en una propuesta
comercial hecha en un pais en desarrollo.) Estos
programas de trabajo pueden ser mds (o menos)
detallados; y ciertos servicios, segiin cudl sea la
industria de que se trate, podrin ser ejecutados por
cualquiera de ambas empresas.

Responsabilidades de fiscalizacion

Cabe prever problemas de “contacto” cuando se
desea un funcionamiento integrado, pero las responsa-
bilidades para alcanzarlo estén divididas entre dos o
mis coparticipes. Por este motivo, anteriormente se
ha hecho referencia a: a) clusulas del acuerdo que
impliquen la relacion mutua entre las partes
involucradas en el proyecto y b)la necesidad de
pormenorizar el dmbito de trabajo de cada una. En
los contratos de ingenierva, los problemas de contacto
son especialmente importantes.

En el contacto entre servicios relacionados con el
know-how y la ingenieria, el know-how comprende
dos partes: @) informacion que ayudard al disefio y
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construccion de la planta y b/ informacion relativa al
funcionamiento de la planta. En la primera esfera, el
contacto se da sobre todo entre el proveedor de
know-how y la empresa de ingenieria, mientras que,
en la segunda, sobre todo entre el cliente y el
proveedor del know-how. El término *“sobre todo” se
usa para indicar que, en ambos casos, existe una
interacciobn de tres partes, en que una de ellas
desempefia un papel subordinado.

Durante el disefio y construccion de la planta,
puede haber determinadas esferas en que la empresa
de ingenieria pida al licenciante de procesos
(directamente o por conducto del cliente) que
examine o apruebe ciertos aspectos del disefio. Por
ejemplo, debido a motivos de costo, la empresa de
ingenieria puede haber diseflado un sistema que
utilice un termoconmutador Gnico ¢n lugar de las dos
unidades recomendadas por el licenciante de procesos
(segun el “paquete” de disefio funcional). La empresa
licenciante puede considerar que este disefio es
potencialmerte poco seguro. En consecuencia, puede
pedirse al licenciante que examine el disefio
propuesto por la empresa de ingenieria. Del mismo
modo, durante la construccién, tal vez tengan que
estar presentes unos representantes del licenciante en
el momento cuando un catalizador especial tiene que
cargarse en un reactor, puesto que unas malas
practicas de carga pueden influir en el proceso. De
esta manera, el licenciante tiene una responsabilidad
de fiscalizacion. Al poner en funcionamiento Ia
planta, lo que constituye la esfera de responsabilidad
del licenciante, la empresa de ingenieria puede tener
que expresar una opinibn sobre la cuestion de si
determinado receptdculo puede soportar un aumento
de temperatura de mds o menos 5% por sobre el nivel
de disefio.

Si bien tales servicios de examen, fiscalizacién y
asesoramiento son proporcionados normalmente por
las partes contratantes, éstas pueden usar de cautela
respecto al grado de responsabilidad que estén
asumiendo si sus aprobaciones y recomendaciones se
llevan a la prictica.

Cabe sefialar que las disposiciones de un acuerdo
relativas a fiscalizacion pueden crear una responsa-
bilidad para el fiscalizador. Si ocurre algin desper-
fecto o mal funcionamiento inesperado, la parte que
se comprometié a fiscalizar puede verse acusada de
negligencia, lo cual es un concepto grave que reviste
diferentes connotaciones juridicas. Una empresa
contratante que acepta responsabilidades de fiscali-
zacion no puede, por lo general, limitar o evaluar su
responsabilidad ante una acusacién de negligencia,
por lo cual debe tomar un seguro para cubrir este
riesgo. Pero incluso en tal caso tal vez no pueda
obtener suficiente proteccion, a menos que el
contrato contenga las salvaguardias necesarias (para
proteger al fiscalizador).

En consecuencia, si bien se necesitan servicios de
fiscalizacién, el cliente deberia reconocer las conse-

cuencias juridicas que ello entrafia para el contratista.
Sin embargo, esto no es una esfera complicada de
negociacion. Por lo general, el acuerdo contiene
cldusulas segin las cuales las aprobaciones se
presentan “de buena fe”, pero no han de ser
“nbligatorias” para el cliente.

En un pais en desarrollo en que hay insuficiencia
de conocimiento industrial, surgen ciertos problemas
por la necesidad de armonizar el dmbito de trabajo
asumido por el cliente con las responsabilidades y
obligaciones delegadas al contratista. El cliente puede
pedir a un contratista que apruebe el dmbito de
trabajo del cliente. Sin embargo, si las obligaciones se
evaldan incorrectamente, el contratista puede verse
involucrado en una responsabilidad. Para eliminar este
riesgo, el cliente puede otorgar al contratista el
derecho de aceptar o rechazar los suministros o
servicios del cliente. Por ejemplo, el cliente puede
haberse comprometido a proporcionar las bases para
la colocacién de la maquinaria. A fin que examinar su
aceptabilidad, el cliente puede presentar los dibujos
técnicos de esas bases al contratista para que los
examine. Si son rechazados, pero el cliente coloca las
bases de todos modos, el contratista deberia tener
derecho a hacer constar su desaprobacion, haciendo
responsable al cliente de toda deficiencia de
funcionamiento que pueda resultar de ahi. En un pais
en desarrollo, el cliente rara vez seguird adelante con
una propuesta rechazada. En muchas de las decisiones
que toma, ese cliente hace énfasis en la viabilidad
técnica mas bien que en el costo (por ejemplo, un
servicio o suministro rechazado serd modificado a
expensas del cliente).

La division de la responsabilidad significa casi
siempre cierto sacrificio de certidumbre en el
funcionamiento del proyecto, sea en términos de
fondos desembolsados, tiempo previsto o fiabilidad
operacional de la planta. El acuerdo de divisién de
responsabilidades constituye, en efecto, una trans-
acciébn que requiere considerables concesiones de
ambas partes. Ello ocurre sobre todo en la esfera de
servicios de ingenieria.

Conferencia de diseiio

La “buena fe”” y los ‘‘objetivos comunes” son
conceptos bdsicos de un acuerdo de servicios de
ingenieria, por cuanto, de otra manera, seria un
documento imposible de utilizar. No seria factible
prever todas las obligaciones asumidas por un
contratista en un acuerdo o anticiparse a todas las
contingencias, por lo menos al momento de
concertarse el acuerdo primario. Cada parte debe
mirar las estipulaciones del acuerdo como el medio
definitivo de zanjar una controversia ante un tribunal
o mediante el arbitraje, cuando han fracasado todos
los demds esfuerzos para buscar un ajuste o una
transaccion.



El acuerdo de servicios de ingenieria

35

Como se dijo anteriormente, el acuerdo de
ingenieria es una enumeracion de todos los servicios
que han de ser prestados por ambas partes; por lo
general, el contratista de ingenieria especifica qué
servicios ejecutard y cudles no. Sin embargo, no se
pueden proporcionar detalles del trabajo que ha de
realizarse a menos que haya una reunion de las
partes, especialmente los especialistas de ambas
(ingenieros eléctricos, mecdnicos, civiles, de instru-
mentacion, de control, etc.). Ademads, durante la
ejecucion de proyecto, siempre habrd que llegar a
transacciones sobre asuntos de tiempo, costo y
fiabilidad, las cuales no se pueden prever al momento
de firmarse el contrato. Por otra parte, a menos que €l
contratista esté seguro de obtener el contrato, tal vez
no desee hacer el esfuerzo de entrar en detalles.

Por estos motivos, es util que en el acuerdo se
defina una conferencia de disefio (véase también
“funcionamiento del know-how” en el capitulo 111),
la cual ha de efectuarse cuando haya entrado en vigor
el acuerdo, y en la cual han de pormenorizarse los
detalles del proyecto. La conferencia es particular-
mente importante cuando el know-how es complejo y
cuando su revelacion no ocurrird hasta que se hayan
concertado los acueraos de know-how vy de
ingenieria.

Sin embargo, la conferencia de disefio no se
ocupa de cuestiones de fondo, tales como tasas de
pago de dietas para personal de ingenieria y de
fiscalizacidn, garantias de funcionamiento y pagos
cuantiosos, todo lo cual entra en el marco del acuerdo
ge ingenieria primario. Las reuniones de la conferen-
cia de disefio, de las cuales pucde haber varias, podrin
dar por resultado, sin embargo, la redaccion de actas
firmadas por los especialistas de ambas partes, las
cuales serdn obligatorias para las partes, a reserva de
las disposiciones adoptadas en el acuerdo primario.

La conferencia de disefio es util también para
calcular los pagos debidos al contratista por los
servicios que haya completado, y, mas en especial,
para permitir los ajustes de pagos que deben hacerse a
menudo en relacién con la vinculacion de pagos
(véase la seccion siguiente) y para una ampliacion o
contraccion de dmbito de trabajo.

Sin entrar en contradiccion con las garantias
proporcionadas por el contratista, la conferencia de
disefio permite también que el cliente acepte
provisionalmente las etapas de trabajo terminadas por
el contratista, Este procedimiento (aceptacién pro-
visional) permite que el contratista obtenga pagos
parciales, al mismo tiempo que sigue siendo
responsable de las garantias que haya dado por su
ambito de trabajo. En suma, la conferencia de disefio,
cuando va incluida en el acuerdo primario, otorga
valiaez juridica a los arreglos que los especialistas
hagan durante la marcha del trabajo.

Pagos, vinculacion de pagos y proteccion de pagos
Pagos

Dentro de las incertidumbres dei pais en
desarrollo, el problema de la responsabilidad com-
partida hace dificil para un contratista de ingenieria
proponer al cliente un precio en firme por sus servicios,
de forma que signifique algin grado de compromiso.
De todas maneras, para los fines de negociacion y
division del trabajo, es necesario tener una estimacion
pragmatica. A fin de proporcionar esta base, la
empresa de ingenieria puede suministrar al cliente la
estimacion de que habrd, por ejemplo, unas
15.000 horas-hombre de trabajo de disefio de
ingenieria (trabajo de escritorio) y 1.800 dias-
hombre de fiscalizacion sobre el terreno, en una
tarea de construccion de 30.000 dias-hombre. Estas
cifras constituirin puntos de referencia para la
negociacion del contrato, pero puede que no se
mencionen en el contrato mismo., Ademds, sobre la
base de las normas para la fijacion de precios, tales
como 12 dolares por hora-hombre de delineante,
20 dolares por hora-hombre de disefio de ingenieria,
asi como gastos globales de 18 do6lares por hora para
dibujos técnicos y diseiio de ingenieria y 150 ddlares
por dia-hombre para fiscalizacion de la construccion
(gastos de viaje y de manutencion pagados por el
cliente) la empresa de ingenieria puede indicar que su
honorario total por disefio y trabajo de ingenieria
asciende a X millones de dolares' ® . Una vez que estas
cifras hayan sido aceptadas por el cliente, el contrato
puede especificar Unicamente las tasas monetarias
para los diversos tipos de trabajo -las tasas por
hora-hombre mencionadas mds arriba- dejando al
cliente el derecho de verificar el consumo efectivo de
esfuerzo.

Del mismo modo, si la empresa de ingenieria
tiene responsabilidades de construccion, puede haber
estimaciones tales como el costo de instalacién por
tonelada de equipo que se coloca en posicién, los
gastos de excavacion y emparejamiento del terreno
por 1.000 metros cubicos de tierra removida.

Los honorarios de la empresa de ingenieria
pueden ser costos efectivos mas un porcentaje fijo,
una suma global mis un porcentaje fijo para los
servicios con factor de tiempo, o una amplia variedad
de otras combinaciones.

Asi, a diferencia del establecimiento de hono-
rarios por el know-how, que supone un ejercicio de
juicio (véase capitulo VII), los honorarios por
trabajos de ingenieria pueden determinarse y
controlarse de manera mas racional. Lo que es mis
importante, no sblo es posible una licitacion
competitiva en la esfera de los servicios de ingenieria,

! $ Haciendo una estimacion independiente del costo del
proyecto y utilizando normas como, por ejemplo, que los
servicios de ingenieria constituyen tipicamente del 8 al 13%
del costo del proyecto, el cliente o una entidad
gubernamen tal pueden venficar esta estimacion.
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sino que, en las decisiones entre hacer o comprar, el
cliente puede reservarse a si mismo (o entregar por
contrata a otros) ciertas funciones del proyecto que
considera resultardn demasiado costosas si son
proporcionadas por el contratista de ingenieria
principal.

Vinculacion de pagos

Para los fines de establecer la *‘buena fe”,
obtener capital de trabajo, o recibir pagos por trabajo
terminado, la empresa de ingenieria puede acordar
con el cliente el pago de ciertas sumas fijas en plazos
fijos: por ejemplo, el 30% del honorario total (o del
honorario estimado) al firmarse el contrato, 20%
después de 90 dias, 40% después de 180 dias, etc.
Estos pagos pueden ser, o bien anticipos sobre la
labor acordada por contrato, sujetos a reconsidera-
cion en una etapa posterior (por ejemplo, una
evaluacion a base de las horas de disefio efectivamente
consumidas), o pueden ser pagos en firme, sujetos
Unicamente a ajustes terminales a base de normas de
costo convenidas.

En los paises en desarrollo, los pagos vinculados a
plazos ofrecen un control insuficiente. Fuera del pago
de “‘buena fe> que se hace a la firma del contrato, lo
méds prudente es recurrir a pagos por etapas del
proyecto, esto es, pagos exigibles a la terminacion de
fracciones del trabajo, que se indican claramente en el
acuerdo.

Los pagos por etapas del proyecto, junto con la
conferencia de disefio a que se hizo referencia
anteriormente, permiten al cliente vigilar de cerca la
marcha del trabajo. Los pagos por etapas del proyecto
permiten también un reajuste de pagos cuando el
contratista, por ejemplo, solo ha terminado el 30% de
la fraccién de trabajo A, pero, entre tanto, ha seguido
adelante y ha terminado el 30% de la fraccion de
trabajo B (que, segun lo programado, debia seguir a
A). Esta sitacion ocurre con frecuencia en la prictica.

Proteccion de pagos

Pueden presentarse situaciones en que el
contratista no puede seguir adelante con la fraccion
de trabajo B porque el cliente se ha atrasado en la
terminacion del ambito de trabajo que se habia
comprometido a realizar. Para cubrir esta posibilidad,
el contratista, por lo general, estipula vinculaciones
por plazos y por etapas del proyecto, esto es, se
pagard al contratista “a la terminacion de la fraccion
de trabajo B, o dentro de 38 semanas de la firma del
contrato, la suma de 80.000 délares”.

A fin de proteger al cliente, tales pagos, inclusive
los pagos iniciales hechos al firmarse el contrato,
deben considerarse como anticipos hechos al
contratista. Ademds, cuando se trata de sumas
importantes, el cliente ha de tener el derecho de

obtener del contratista garantias bancarias de los
anticipos que se le hayan hecho, esto es, el contratista
pedira a su banco que reembolse al cliente, a pedido
de éste, las sumas que se le deban por trabajo
aceptado que haya quedado sin terminar.

La garantia bancaria es un acuerdo expresado por
carta entre el banco del contratista y el cliente, en el
cual el banco conviene en pagar al cliente, a pedido de
éste, ciertas sumas estipuladas que se le deban en caso
que el contratista no llegue a terminar un trabajo
convenido, o no lo termine dentro de un periodo
estipulado. Para que sea legalmente vélida, el cliente
tendria que enviar al contratista una carta respecto al
no cumplimiento del trabajo convenido, al momento
de hacer efectiva la garantia bancaria.

Las garantias bancarias son especialmente impor-
tantes en términos de garantias de funcionamiento
del proceso cuando éstas van asociadas con
responsabilidades financieras. Antes de la puesta en
servicio de la planta, el cliente puede pedir al
licenciante, con arreglo al contrato, que suministre
garantias bancarias por cantidades convenidas.

Puede presentarse el problema de certificar el
funcionamiento en relacion con la terminacion parcial
de servicios de ingenieria. Para pagos vinculados a
etapas del proyecto, es usual que el cliente certifique
que determinada esfera del trabajo ha quedado
terminada. El problema se plantea cuando un cliente
lo certifica, pero en relacion a un sector parcial del
trabajo, por ejemplo, el sector A, cuando los sectores
By C no se encuentran terminados. La certificacion,
si bien es aceptable para los fines de hacer pagos
parciales, no debe considerarse como una aceptacion
provisional desde el punto de vista de la responsa-
bilidad global por el proyecto. Esto quiere decir que
la certificacion de funcionamiento parcial no puede
descargar al contratista de la responsabilidad total que
ha aceptado. De esta manera, si una planta no
funciona debido a un defecto (descubierto mds
adelante) en el sector de trabajo A, el contratista no
puede quedar exonerado de su responsabilidad por el
hecho de que el cliente haya certificado anterior-
mente que el sector del trabajo A se encontraba
terminado. La terminacién no siempre significa
aceptacion.

Garantias

Fuera de las innovaciones de ingenieria que
constituyen el know-how de la empresa de ingenieria,
en el contrato de ingenieria no se expresan garantias
sobre el funcionamiento del proceso. Por lo tanto, la
responsabilidad financiera no esta c. antificada. Sin
embargo, como organizacién profesiona,, la empresa
de ingenieria tendra que certificar (véase «ambién el
capitulo III) que utilizard las ‘“‘mejores pricticas”
(codigos de ingenieria y construccion) y que ejecutara
el trabajo de acuerdo con las condiciones expresas
expuestas por el proveedor de know-how, pero que
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tal ejecucion no se llevard a cabo automadticamente,
pasando por alto las practicas de ingenieria usuales en
la aceptacion y utilizacion de informacion poco
familiar.

Fuera de una garantia orientada al funciona-
miento, puede pedirse también a la empresa de
ingenieria que proporcione una garantia orientada a
la ejecucion, esto es, la firma ha de terminar cierto
ambito de trabajo dentro de un periodo estipulado.
Esto es especialmente importante si se han hecho
grandes pagos anticipados, o iniciales, que se dejan sin
resguardo (sin una garantia bancaric correspon-
diente). En tales casos, la falta de funcionamiento
puede acarrear sanciones por dafios y perjuicios.

Cuando la empresa de ingenieria es, asimismo, el
licenciante de procesos, su actitud en materia de
garantias seria casi la misma que asume en el acuerdo
de know-how corriente (pig. 27). Ya que no hay
subdivision de responsabilidad, tal arreglo resulta, en
realidad, preferido.

Indemnizacion por dafos y perjuicios

Esto es un asunto complicado, que depende en
gran medida del derecho de precedentes, por lo cual
es variable de un pais a otro. Sin embargo, ya que un
licenciatario (receptor) ha de estar enterado de
algunos de los derechos que corresponden a los
licenciatarios en los paises desarrollados, se propor-
ciona una breve introduccion a esta materia.

Un acuerdo estipula la indemnizacion por dafios
y perjuicios cuando un licenciante, o proveedor,
garantiza especificamente el funcionamiento de algin
factor, como, por ejemplo, el tiempo en el contexto
de la entrega de documentos técnicos, equipo,
construccion de edificios, instalacion de maquinaria.
Los dafios y perjuicios se especifican en términos
financieros (indemnizacién) y siempre se definen en
relacion a unidades fisicas, tales como tiempo,
capacidad o rendimiento. De esta manera, una
empresa de ingenieria que se comprometa a
proporcionar dibujos técnicos en determinada fecha,
garantizaria, que, si no cumple el plazo, debido a
culpa de la empresa, pagard al comprador dafios y
perjuicios de X dolares por dia por el periodo que
exceda a la fecha de garantia de funcionamiento. Por
lo general, hay un limite superior negociado para tales
danns y perjuicios. Las sanciones al licenciante por
factorcs de funcionamiento de procesos, tales como
rendimiento o cupacidad, ya se han examinado con
respecto a un caso ilustrativo (pdg. 27). En tal caso,
cuando hay una responsabilidad financiera para el
licenciante, que ha de ser cumplida por éste, se trata
en realidad de una estipulacion de indemnizacion por
dafios y perjuicios. En el caso especifico del
funcionamiento de procesos, el comprador deberia
tener el derecho de recuperar los gastos necesarios
para rectificar la planta, si el licenciante no puede
ponerse de acuerdo en un nivel mds bajo pero

aceptable (en tanto que la cantidad recuperable sea
igual o inferior a la estipulacion especificada por
dafios y perjuicios). Las estipulaciones sobre indemni-
zacion por dafios y perjuicios, sobre todo en los
servicios vinculados a plazos, se suelen lacer por
medio de una clausula de indemnizacion de dafos y
perjuicios.

El derecho a indemnizacion por negligencia es un
derecho del comprador, independiente de que haya o
no, en el acuerdo, una estipulacion sobre dafios y
perjuicios. Cuando un licenciatario cree que ha
habido negligencia por parte del licenciante/provee-
dor, como resultado de lo cual ha experimentado una
pérdida, tendria el derecho de recurrir a los tribunales
(0 de buscar el arbitraje) para zanjar el asunto. La
cuestion de los dafos y perjuicios serd decidida por el
tribunal después que evalie la validez de las
reclamaciones del licenciatario. Sin embargo, la
prueba de que un proveedor (o licenciante) ha sido
negligente es una tarea extremadamente dificil. Una
cuidadosa redaccion de las clausulas expositivas
(pig. 58) del acuerdo puede ofrecer, a menudo, una
may or proteccion al licenciatario.

En tanto que las disposiciones sobre dafios y
perjuicios se refieren al valor del contrato (honorario
del proveedor), por ejemplo, 0,5% del honorario total
del contrato por dia de demora en la entrega, el
criterio de la responsabilidad por negligencia depende
de los dafos efectivos y consecuentes que se hayan
sufrido, y no guarda relacion con los honorarios
recibidos por el proveedor.

En algunos contratos concertados en paises en
desarrollo, los licenciantes o proveedores fijan un
limite superior a su responsabilidad global con arreglo
al contrato o contratos. En vista de lo que se acaba de
decir, es necesario resistir a tales estipulaciones. Sin
embargo, debe estar presente la clausula sobre
indemnizacion por dafios y perjuicios.

Capacitacion del personal del cliente

Para el pais en desarrollo, la transferencia de
tecnologia significa no s6lo el acceso inmediato a
técnicas adelantadas de produccion, sino tambi€n una
manera de formar y capacitar a sus ciudadanos en la
utilizacién de informacidn tecnoldgica y técnicas de
trabajo. Algunos Gobiernos, como el de la India,
exigen a menudo una division de responsabilidades
entre el proveedor (de know-how, de servicios de
ingenieria o de ambos) y el cliente, de modo que las
empresas extranjeras realicen el trabajo altamente
especializado. En esa divisién se reconoce implicita-
mente que los costos del proyecto pueden elevarse (y
la duracion del proyecto puede prolongarse) debido a
la mayor posibilidad de error por parte de los
nacionales en el proceso de aprendizaje.

A fin de mejorar la capacidad de los nacionales,
puede inducirse a los proveedores de servicios
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extranjeros a hacer participar a los nacionales en su
esfera de trabajo. Muy a menudo, esa politica es (til
para el propio proveedor de servicios, ya que puede
obtener ripidamente informacion sobre las condi-
ciones nacionales y locales, disponibilidad y costo de
las destrezas, etc. Sin embargo, el proveedor de
servicios querrd limitar el nimero de personas que ha
de capacitar, asi como su responsabilidad en cuanto a
sus gastos de vida y bienestar, y el grado de acceso a
la informacion.

Es dificil incorporar en los contratos de servicios
de ingenieria el derecho del cliente a la capacitacion.
Con este objeto, el cliente tal vez deba pagar
honorarios mas elevados o aceptar una responsa-
bilidad mds baja del proveedor, o alguna otra
transaccion. Sin embargo, en la esfera del know-how,
la capacitacion en la sede del licenciante se considera
como parte del proceso de transferencia del
know-how. Es, por consiguiente, una estipulacion
normal.



V. El acuerdo sobre marcas comerciales

Las marcas comerciales son sefias, palabras o
emblemas distintivos (simbolos), visuales y a veces
auditivos, 0 una combinacion de ellos, que una firma
aplica a los articulos en que comercia o los servicios
que ejecuta, a fin de indicar al pablico que se trata de
los bienes o servicios de la empresa. Las marcas
comerciales desempenan un papel importante en el
mercado, ya que, con su ayuda, el consumidor
aprende a distinguir entre productos de fabricantes
diferentes. Las marcas comerciales sirven también
para hacer saber al piblico que los articulos son de
cierta calidad constante,

A diferencia del know-how, pero al igual que las
patentes, casi en cada pais hay reglamentos especiales
que rigen la propiedad, inscripcion y utilizacion de
marcas comerciales. Al igual que las patentes, la
marca comercial constituye un derecho en régimen de
propiedad. En algunos paises, su propiedad queda
establecida o confirmada dnicamente cuando la
oficina de inscripcion de marcas comerciales,
establecida por el Gobierno, acepta la inscripcion de
una marca (una vez efectuado un procedimiento de
examen legalmente prescrito) a nombre de una
persona o empresa. En otros paises, la propiedad
queda establecida GUnicamente por la primera
utilizacion. Al igual que otras formas de propiedad, la
de marcas comerciales por lo general puede ser
transferida, pero por lo comin (ya que los
reglamentos de los paises varian) la transferencia ha
de hacerse constar en la oficina de inscripcion de
marcas comerciales,

Los reglamentos definen los criterios de acep-
tacion para la inscripcion de marcas comerciales, los
“derechos exclusivos” del propietario de una marca
comercial (el importante derecho de entablar juicio
por violacion), el territorio en que se aplica el derecho
de uso exclusivo de marcas comerciales, y las
obligaciones del propietario de la marca de mantener
vigente su inscripcion. Una distincion importante
entre derechos de marca comercial y derechos de
patente es que, por lo general, no hay limitacion legal
a la duracion de una marca comercial en tanto que su
propietario cumpla su obligacion de mantenerla
vigente,

En tanto que los reglamentos sobre patentes
tienen por objeto primordial proteger los intereses
privados del propietario de la patente y de sus
licenciatarios a cambio de un reconocimiento piblico
de la invencion, el objetivo principal de la legislacion
sobre marcas comerciales es impedir la confusion en

la mente del publico cuando éste seleccione
productos o servicios segin marcas. De esta manera,
la aplicacion y utilizacion de marcas comerciales esta
minuciosamente regida por la ley. En consecuencia,
cuando se trata de marcas comerciales, a diferencia de
patentes, el “‘usuario autorizado™ debe estar inscrito
en muchos paises. kn esos paises, el usuario de una
marca comercial obtiene plena proteccion (facultad
de entablar juicio independientemente con motivo de
violacion) solo cuando: g) el propietanio de la marca
comercial posee una marca comercial inscrita vigente
en el territorio del usuario, para la determinada clase
de bienes de que se trata, y b/ el usuario estd mscrito
en ese territorio mediante un acto deliberado del
propietario. Sin embargo, la inscripcion del usuario
no es obligatoria en virtud de todos los reglamentos
sobre marcas comerciales. En los paises donde la
inscripcion no es obligatoria, el derecho de uso de una
marca comercial puede negociarse, y su usuario puede
contar con proteccion legal sin estar inscrito como
*“‘usuario autorizado”,

El concepto de concesion de licencia de marcas
comerciales es relativamente nuevo en el escenario
mundial, y, a diferencia de las patentes, las marcas
comerciales no pueden ser propiedad susceptible de
licencia en todos los paises. Ya que la marca
comercial es utilizada por una empresa para indicar
que los articulos que llevan esa marca son producidos
por ella, algunos paises son de parecer que la
transferencia del derecho de uso de la marca
comercial a un tercero no es posible sin la
transferencia concomitante de la reputacion de la
empresa,

En una licencia de marca comercial, el
propietario de ésta: @) manifiesta y demuestra que es
el duefio de una marca comercial en cierto territorio
para determinada clase de articulos; b) otorga
autorizacion al licenciatario para utilizar la marca
comercial para esa clase de articulos (o para una parte
de dicha clase) y, cuando proceda, ¢) se compromete
a hacer inscribir al licenciatario (en el territorio del
licenciatario) como ‘“‘usuario (inscrito) autorizado” de
la marca comercial para esos articulos.

En el acuerdo, el licenciante puede estipular que
la utilizacion de la marca comercial por el
licenciatario esta sujeta a la aprobacion o fiscalizacion
de la calidad del producto por el licenciante. Tal
fiscalizacion es, en realidad, obligatoria en la
legislacion de muchos paises sobre marcas comer-
ciales. Eso tiene por objeto que, a ojos del piblico,
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los articulos del licenciatario sean de la misma indole
y tengan la misma calidad que los articulos
tradicionalmente identificados mediante la marca
comercial del licenciante.

En general, una licencia de marca comercial es un
acuerdo relativo a un usuario inscrito en un registro.
Si bien la licencia de la marca comercial se permite en
los Estados Unidos, cabe sefialar que, en ese pais, no
se sigue el concepto de ‘‘usuario (inscrito) autori-
zado™”.

Hay otra diferencia entre patentes y marcas
comerciales que resulta instructiva. En tanto que no
se concedera una patente en el palsA si el
conocimiento que representa ha sido anteriormente
revelado, por ejemplo, en el pais B, en cambio
cualquier persona, en cualquier momento, puede
obtener la inscripcion de una marca comercial en el
pais A si el primer usuario de la marca (o el
propietario en el pais B) no ha obtenido la inscripcion
en el pais A. En otras palabras, la oficina de
inscripcion en un pais inscribird una marca comercial
—y al solicitante el titulo sobre ella-- Gnicamente por
el motivo de que la marca comercial (que es, por lo
demads, aceptable) no ha sido inscrita por alguna otra
persona. Una vez que esté asi inscrita, el propietario
original (en el pais B) no puede presentar ninguna
reclamacion sobre la marca comercial' ®.

Hay que sefalar una vez mds que, si bien el
propietario de una patente puede tener en un
territorio uno o mds licenciatarios, cada uno de los
cuales obtiene independientemente utilidad de la
utilizacion de la patente, los reglamentos de muchos
paises sobre marcas comerciales velardn para que no
haya mds que un ‘“usuario inscrito” de una
determinada marca. Esto se aplica sobre todo a los
articulos manufacturados, en que hay aportaciones
considerables procedentes de la tecnologia objeto de
licencia. Se trata, una vez mds, de impedir confusion
en la mente del pablico con respecto a la procedencia
de los articulos. De esta manera, puede haber varias
empresas independientes que preparan y embotellan
una bebida refrescante bajo marca comercial, pero los
derechos de venta exclusivos de la bebida pueden
estar en manos de una sola empresa de comerciali-
zacion, la cnal es el unico usuario inscrito de dicha
marca comercial.

Puesto que, en la concesion de licencias sobre
marcas comerciales, el licenciatario recibe utilidad
comercial de la asociacion entre la marca y el
producto, es importante que obtenga seguridades del
licenciante de que éste mantendrd en vigor la marca
comercial y, lo que es mds importante, se

'$En el caso de que el propietario inscrito en el pais A
haya obtenido la marca intencionalmente de manera ilegal,
como se hace con frecuencia, un recurso del propietario
original puede ser entonces que el propietario ilegal, mediante
cierta compensacion, anule su inscripcion o transfiera el
titulo sobre ella al propietario original. En algunos paises, si
ocurre tal obtencion ilegal, la inscripcion puede anularse
mediante un juicio.

compromete a entablar prontamente demanda judi-
cial en caso de utilizacion no autorizada por terceros.
(La denuncia de la violacion y la adopcion de medidas
judiciales contra el contraventor asi como el pago
de las costas que ello conlleve  son asuntos
contractuales importantes.)

A la inversa, es fundamental para el licenciante
de una marca comercial que la “imagen’ de su marca
se mantenga y se conserve intacta. En consecuencia,
el licenciante puede imponer al licenciatario restric-
ciones o condiciones para la aplicacion y utilizacion
de sus marcas comerciales. Por lo comun, el
licenciante se reserva el derecho de aprobar la calidad
del producto antes que el licenciatario aplique al
mismo la marca comercial objeto de licencia. Ademas,
el licenciante trata de obtener del licenciatario el
compromiso de que la aplicacion de la marca
comercial al producto o la utilizacion de la misma en
la publicidad serin de tal indole que perpetien en la
mente del publico la asociacion de calidad del
producto con dicha marca comercial.

Una licencia de marca comercial puede pro-
curarse: a) debido a su aspecto predominante (por
ejemplo, la venta de bebidas refrescantes), h) como
parte util, pero secundaria, de una licencia de
asistencia técnica (para fabricacion) (por ejemplo,
productos quimicos para determinados articulos), o
¢) como un aspecto importante de un programa de
concesion de licencia  por ejemplo, cuando el valor
de la marca comercial y del know-how es
aproximadamente igual (a saber, articulos domés-
ticos). Fuera del caso @), la duracion del acuerdo de
manufactura serd generalmente inferior al periodo
por el cual el licenciatario desea utilizar la marca
comercial. Por este motivo, y también para mantener
separados los aspectos juridicos de las marcas
comerciales de los del know-how o las patentes, la
mayoria de los acuerdos sobre marcas comerciales en
paises desarrollados se consideran separadamente.

Acuerdos mixtos

Sin embargo, en los paises en desarrollo hay dos
situaciones que pueden dar lugar a acuerdos mixtos.
La primera se presenta cuando el licenciatario, en un
pais en desarrollo, aunque aparentemente estd
gestionando un acuerdo de know-how o de asistencia
técnica, en realidad estd negociando una licencia de
marca comercial en razén de la importante ventaja
que ésta le dard en el mercado. La situacion ocurre a
veces porque las entidades reguladoras no aprueban
normalmente una licencia de marca comercial contra
pago de regalias. En tal caso, el acuerdo parece
involucrar un pago consolidado por asistencia técnica
y derechos de marca comercial, cuando, en realidad,
el licenciante acepta unicamente la obligacion de
transferir derechos de marca comercial.

[a segunda situacion se presenta cuando un
licenciante procura prolongar la duracion de un
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acuerdo (y, con esto, el periodo en que recibe
ingresus) otorgando la  licencia  de una marca
comercial que, por lo demds, ¢s de valor secundario
para el licenciatario o para la venta del producto. De
esta manera, cuando una patente tiene una breve
duracion ain no expirada de tres anos, su liceneiante
puedc ser capaz  de  prolongarla artificialmentc
vinculando la licencia de patente con derechos de
marca comercial en un acucrdo consolidado por diez
afios. Del mismo modo, en un acuerdo relativo a
asistencia técnica y ¢l derecho de utilizar marcas
comerciales, el licenciante puede negociar una licencia
por diez afios cuando, cn realidad la *‘asistencia
técnica” puede ser un servicio nommal dc corta
duracion.

Sin embargo, se presenta un peligro mucho
mayor cuando, en un acuerdo mixto que abarca, por
ejemplo, el derecho de marca comercial y de
know-how (ambos igualmente utiles para el licencia-
tario), el honorario aplicable corresponde totalmente
a la utilizacion de marcas comerciales, en tanto que el
know-how se ofrece gratis. El peligro existente aqui
es que, si el know-how no funciona en la forma
garantizada (por ¢jemplo, no alcanza a la capacidad
disefiada), el licenciante puede ser exonerado de toda
responsabilidad financieira, por cuanto ostensible-
mente no recibe ingreso del know-how. Una solucion
a tal problema consiste, por lo tanto, cn preparar un
acuerdo de marca comercial separado, incluso si no se
cobran honorarios por la utilizacion de las marcas
comerciales objeto de licencia.

Sin embargo, cuando un Organo regulador
examina el contrato, ha de analizar esta combinacion
de clausulas sobre derechos en el contexto del
“‘paquete” de tecnologia. En éste, 1a combinacion de
know-how, patentes y marcas comerciales podria
conferir una enorme ventaja al licenciatario. Los
intentos de fragmentar esa cartera, que por lo demds
no contradicen a la legislacion nacional, podrian
poner seriamente en peligro las ventajas economicas
del licenciatario.

Aprobacion de la calidad del producto
por el licenciante

Puesto que las marcas comerciales son valiosas
debido a su reputacion, los reglamentos sobre la
materia reconocen el derecho del propietario de una
marca comercial a impedir que el licenciatario venda
productos que lleven esa marca y que queden por
debajo de la calidad normalmente asociada con ella.
El licenciante ejerce este derecho, como se dijo
anteriormente, haciendo que el licenciatario se
comprometa a permitir una fiscalizacién de la calidad
del producto por el licenciante.

Sin embargo, el licenciante puede abusar de este
derecho de control de calidad. Restricciones impor-
tantes desde el punto de vista de los paises en
desarrollo son las que dan lugar a: a/ compra

obligatoria (o implicita) de materias primas, pro-
ductos intermedios y componcntcs del licenciante, sin
lo cual éste no “‘aprobard™ un producto para la
aplicacién de la marca comercial; ») limitacion del
volumen de venta de un producto (o parte de una
combinacion de productos) que, por deeision dcl
licenciatario, no levard la marca comercial del
licenciante; ¢) limitacion a la venta de productos
fuera del dmbito de utilizacion de la marca comercial;
d} restriccion impuesta al licenciatario respecto a la
utilizacion de sus propias marcas comerciales cn
productos que lleven las marcas comerciales del
licenciante.

En los paises en desarrollo, no tiene objeto
estimular la asimilacion de tecnologia si ello no
estimula el cambio técnico ni lleva a la ampliacion y
diversificacion de empresas. Este objeto esta, en
realidad, contenido en el concepto de ‘“‘control de
tecnologia”™ (véase pig. 1), esto es, el derecho del
licenciatario a utilizar la informacion obtenida
mediante un acuerdo dc licencia para ¢l mayor
beneficio de la empresa, inclusive el derecho a
diversificarse abarcando lineas de productos no
previstas en el acuerdo original. Cabe concebir que, al
utilizar la tecnologia adquirida, el licenciatario puede
introducir productos de interés local que estén fuera
de la perspectiva del licenciante. ldentificarlos con las
marcas comerciales de éste (suponiendo que ¢l lo
permita) es ciertamente absurdo; no obstante, sin ese
apoyu, el éxito comercial podria verse en peligro, esto
es, la tecnologia asimilada podria quedar sin
utilizarse,

El problema consiste, pues, en establecer una
nueva marca comercial muy bien dotada de prestigio.
Para esto, una marca comercial perteneciente al
licenciatario e inscrita por éste puede aplicarse a
articulos identificados con las marcas comerciales del
licenciante, hasta que las nuevas marcas comerciales
obtengan una reputacion independiente. Por lo tanto,
puede ser paia el gobierno una buena politica la de
recomendar que todos los productos que lleven una
marca comercial extranjera (la del licenciante) lleven
también (o tengan el derecho de llevar) una marca
comercial de propiedad nacional e inscrita en el pais,
cuyo derecho de utilizacion no esté sujeto a ninguna
restriccibn impuesta por el licenciante. (En la
practica, seria generalmente necesario que el licen-
ciatario negociara el derecho de utilizar marcas
comerciales, de inscripcidon completamente nacional,
en productos aprobados para que lleven la marca
comercial del licenciante.)

El licenciante puede oponerse a esta politica de
mareas comerciales dobles. Sin embargo, la situacion
puede mitigarse a menudo: a/ diseflando marcas
comerciales que empleen el idioma local o bien
simbolos equivalentes a la marca comercial del
licenciante o explicatorios de la misma. y/o b)
negociando ciertas transacciones contractuales en lo
relativo a regalias, periodo de utilizacion de la marca
comercial, etc.
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Disposiciones sobre derogacion intereses primordiales del licenciante estin en la

calidad de los articulos y en la utilizacién apropiada

Un derecho importante del licenciante es el de de la marca comercial. No obstante, el licenciatario ha
poder derogar el derecho del licenciatario a utilizar la de estar protegido contra estipulaciones de dero-

marca comercial si este altimo viola el contrato. Los gacion arbitraria,



V1. FEl acuerdo de concesion

La concesion es un sistema de distribucion de
mercancias o servicios gue estd asociado a menudo
con marcas comerciales y de servicio de gran
renombre, en que el concedente apoya, capacita y
hasta cierto grado controla al concesionario en la
venta de las mercancias o en la prestacion de los
servicios. Uno de los casos mas antiguos de tipo
concesion es la distribucion de gasolina (la bomba de
gasolina de venta al piblico), pero la variante mas
moderna, con la que los paises en desarrollo se estan
familiarizando rapidamente, es la concesion de
hoteles en cadena. En los paises desarrollados, la
concesion es hoy en dia una de las formas mis
rdpidamente crecientes de otorgamiento de licencia.
En una forma modificada, puede también convertirse
en una modalidad destacada de comercio en los paises
en desarrollo, ya que combina las mejores caracteristi-
cas de una gran operacion en cadena (poseida y
explotada por una sola gran empresa) y de una
empresa pequefia independiente.

El sistema mas simple de concesion es el de
distribucién de productos, en el que un negociante
(concesionario) s6lo trabaja con los de una compaiiia.
El concedente, por ejemplo, puede haber desarrollado
una linea de cosméticos con un nombre que disfruta
de buena reputacion. Mediante la concesion, se
permite comercializar este cosmético en un sistema
ideado y supervisado por el concedente. De este
modo, la tienda de cosméticos sera de un estilo y
construccion que la amplia experiencia del conce-
dente ha demostrado ser la mas atractiva para los
clientes y que se encuentra efectivamente identificada
con el producto. El concedente también puede
ayudar a localizar un sitio favorable para la tienda de
cosméticos. En el caso tipico, la tienda es financiada
completamente por el concesionario.

Un servicio dominante que desempefia el
concedente es anunciar los cosméticos y cargar con
una parte o el total del costo de publicidad. El
concedente también capacita al concesionario en
pricticas de gestion, tales como control de las
existencias, precios y teneduria de libros. Sin
embargo, el concedente impone derechos y con-
troles al concesionario para proteger sus marcas
comerciales o de servicio, asi como su prestigio, por
ejemplo, sobre la calidad del servicio que se presta a
los clientes, la disposicion de la tienda, el uniforme
del personal de ventas y los emblemas de publicidad.
Generalmente existird, por supuesto, el control
adicional de que el concesionario, en el sitio aprobado

por el concedente, solo distribuird mercancias con
marcas comerciales de éste. Por tanto, hasta en una
gran tienda que venda una variedad de cosméticos
sujetos a concesion (de numerosos concedentes
independientes), el concedente puede pedir a la
tienda que dedique una parte aceptable de su
espacio como lugar cxclusivo para la venta del
cosmético objeto de la determinada concesion.

Otro sistema de concesion es el de distribucion
de un servicio. Asume una forma mas complicada que
el de distribucion de un producto, ya que el con-
cesionario estara comercializando un producto que
ha de ser preparado, tratado, montado, procesado o
servido de una forma que estd identificada, o
asociada, con la marca de servicio. Por ejemplo, en la
concesion de un servicio de limpieza en seco, el
concesionario tendrd que limpiar en seco la ropa de
una manera prescrita en detalle por el concedente; o
en la concesion de un restaurante de comida rapida,
tendré que preparar comida de forma que ofrezca el
sabor y la atraccion de la comida asociada con la
marca de servicio y la tendrd que servir de una manera
particular, en este caso, rdpidamente.

Este sistema mds complejo de concesion es
conocido como concesidon de formato comercial.
Aqui, el concedente transmite al licenciatario la
combinacién de derecho de uso de la marca de
servicio; el know-how de cocina, preparacion y
tratamiento, y todo el formato comercial para la
venta de productos y servicios, todo ello integrado,
estrechamente fiscalizado y controlado por el
concedente. En la concesion de hotel en cadena, por
ejemplo, la integracién podrd comprender el uso de
un sistema internacional de reservas, lo que es una
ventaja valiosa para el concesionario.

En resumen, existe un acuerdo de concesion
cuando:

a) Se autoriza la utilizacion de una marca
comercial o de servicio en conjuncién con un sistema
de servicio,

b) Existe una relacion a largo plazo y continua
entre el licenciante y el licenciatario, en que la firma
vendedora:

i) Presta asistencia al licenciatario en la
comercializacion de un producto o en la
prestacion de un servicio (mediante
publicidad nacional o internacional y
capacitacion de los empleados del
licenciatario);
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ii) Controla estrechamente la calidad del
producto distribuido o ¢l cardcter del
servicio prestado.

La concesion es un sistema de distribucion mds
bien que un sistema de produccion. Permite un
método uniforme acordado de comercializar un
producto o de prestar un servicio.

El acuerdo de concesion es similar al tradicional
acuerdo de usuario de marca comercial, y hace cl
mayor hincapié en el uso controlado de la marca
comercial y en los medios legales de proteger su
propiedad. Sin embargo, el concedente, como en el
caso del propietario de la marca comercial, puede
hacer mal uso de su derecho de control, por lo demds,
permitido por la ley, al incorporar cliusulas que
prevén la compra de otros productos ademds de un
producto principal. Ejemplos de estas clausulas son el
uso obligatorio de disolventes para la limpieza cn seco
suministrados por el concedente, en una concesion de
lavado en seco, o de sustancias para dar sabor,
aportadas por el concedente, en una concesion de
venta de helados: la ubicacion obligatoria de puestos
de venta o de servicio en sitios de propiedad del
concedente, o la imposicion de restricciones al
concesionario, que le impidan llegar a acuerdos con
otros concedentes.

Los honorarios del concedente son usualmente
un pago global de etapa inicial ademds de un
porcentaje del valor de las ventas del concesionario.
Sin embargo, es posible una concesion exenta de
honorarios, si el concedente, conforme a un acuerdo,
asume el derecho de suministrar materiales al
concesionario, aunque, en muchos paises, esto puedc
ser peligroso debido a las posibles violaciones de la
legislacion antimonopolio. El concesionario pagara un
honorario adicional, fijo o variable, por ios costos de
publicidad del concedente. (En los paises en
desarrollo, puede ser factible que el receptor de una
concesion de hotel insista en que solo pagard los
anuncios dirigidos a su propia clientela.)

Un punto en el que pueden surgir problemas en
los acuerdos de concesion es el “territorio” del
concesionario. En la concesion convencional de marca
comercial, asociada, por ejemplo, con el know-how
para manufacturar un producto, el concedente, en
virtud de reglamentos nacionales sobre marcas
comerciales, quizd no pueda limitar el campo del
licenciatario para las mercancias objeto de marca
comercial a un territorio que sea un segmento de una
superficie geogrifica nacional; es decir, usuarios
diferentes no pueden usar la misma marca comercial
(para la misma clase de mercancias) en el territorio

nacional. Ademads, mientras que el licenciante pucde
(tiecne el derecho de) imponer al licenciatario la
utilizacion del know-how (por cjemplo, para fabricar
un producto) sélo en un lugar particular (escogido
por ¢l licenciatario), no puede determinar la region en
que se podrd vender cl producto. Por tanto, en este
caso, ¢l territorio del producto objeto de marca
comercial es todo el territorio nacional,

Sin embuargo, la concesion es un sistema de
distribucion que otorga al concedente el derecho u
opcion de designar a rcpresentantes de su eleccion, es
decir, eclegir los lugares donde se venderin las
mercancias bajo marca comercial, tales como bombas
de venta de gasolina. Ademas, ya quc cl representante
obtiene derechos de ‘“‘usuario autorizado™ solo en los
sitios aceptables para el conccdente, ¢l lugar de
comercializacion del concesionario sc convierte en un
sitio aprobado, El territorio del conccsionario queda
entonces determinado por la simple situacion
logistica de la region de venta, por lo cual, no es una
region geografica sometida a licencia. Esta situacion
es la que permite que el concedente asigne territorio,
Sin embargo, una empresa pucde ser un concesionario
nacional (con el derecho de subconceder licencias en
el territorio nacional), en cuyo caso no surge el
problema de subdivision del territorio,

También se pueden alcanzar los objetivos y
ventajas del sistema de concesion mediante el
contrato de gestion de empresa. En ¢l caso tipico, se
trata de un acuerdo impreso normal, comin a todos
los concesionarios, Los derechos y obligaciones de
todos los licenciatarios son iguales. Este es un punto
fuerte del sistema. Sin embargo, en el contrato de
gestibn de empresa los derechos de los clientes
difieren segin su capacidad de negociacion. El
concedente puede también aceptar algunas obliga-
ciones que son especificas de un cliente, Aun en este
caso, los derechos primarios del concedente respecto
a la utilizacion de sus marcas se expresarin tan
completamente como en ¢l acuerdo directo de
concesion, Los gobiernos de los paises en desarrollo
preficren el formato del contrato de gestion de
empresa cuando el concedente es una firma
extranjera, porque las necesidades de una firma
(licenciataria) en el pais en desarrollo estan influidas
fuertemente por politicas econémicas nacionales,
aspectos que no se pueden expresar en un documento
impreso previamente, cuya validez excede las
fronteras nacionales.

No se ahonda mas en este tema por cuanto, en la
actualidad, solo unos pocos paises en desarrollo
poseen las estructuras institucionalcs necesarias para
proteger la concesion.
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El costo de la tecnologia, o 2l costo de una
licencia, es un aspecto fundamental tanto para el
empresario como para el organismo regulador. Sin
embargo, existe una amplia diferencia entre sus
puntos de vista como también entre sus criterios de
aceptacion. Para el empresario, el costo de una
licencia es igual que cualquier otro costo, por
ejemplo, el interés que paga por un préstamo. El
queda satisfecho en tanto que la posible relacion
costo-beneficio sea en su favor y le reporte mayores
ventajas que otras inversiones que podria hacer.

En cambio, para el organismo regulador, la
utilizacion de tecnologia extranjera y derechos
patentados tiene repercusiones directas e indirectas.
Las directas tienen que ver con el volumen de salida
de divisas y la distribucion de los beneficios del
negocio entre el licenciante y el licenciatario. Las
indirectas se refieren al valor agregado, su influencia
sobre las remesas de regalias y el costo social de la
entrada y utilizacion de tecnologia.

Remuneracion

Los procedimientos para evaluar costos y
beneficios sociales, lo que es una materia complicada,
varian de un pais a otro. Tal evaluacién, en resumidas
cuentas, establece prioridades en los programas de
industrializacion y define qué tipos de tecnologia
importada han de promoverse. Esta materia, sin
embargo, escapa al campo del presente estudio.

En casi todas las consideraciones que siguen, la
remuneracion al licenciante se mira desde el punto de
vista de que debe haber una relacion directa con la
finalidad econémica concreta de determinado arreglo
de licencia. Este enfoque pragmitico es aplicable a
todas las formas de concesion de licencia, tales como
patentes, servicios técnicos, know-how, marcas
comerciales y concesiones, y a todos los tipos de
honorarios, tales como suma global, regalias de pago
por cuotas, pagos iniciales, y sus formas combinadas.
El procedimiento que aqui se recomienda supone la
determinacion de la participacion del licenciante en el
ingreso de una empresa.

Si bien la aceptaci6n de honorarios por factores
no tecnologicos, tales como marcas comerciales y de
servicio, o derechos de exportacién en la concesion de
licencias de patente, es materia en que ciertamente
interviene el juicio, éste encuentra, para su aplicacion,
una base cuantitativa adicional en el concepto de
participacién en el ingreso. El anilisis presentado aqui
reducird al minimo, segin se espera, los criterios
meramente ocasionales para las aprobaciones de
remuneracion, tales como el de establecer niveles fijos

de regalfas, prictica que parece estar difundida en los
paises en desarrollo y que a menudo va en contra
tanto del licenciatario como del pais.

Aqui se recomienda que el pais en desarrollo
considere la remuneracion por transferencia de
tecnologia (la transferencia de calidad, pericias ¢
informacion técnica) tal como considera los incen-
tivos tributarios en relacion con la ampliacion de la
inversion de capital extranjero. Esto quiere decir que
la remuneracion (sobre todo, la tasa de regalias) debe
estar concebida de modo que dé lugar a un aumento
del valor agregado en el lugar de manufactura,
haciendo que los beneficios del licenciante estén
vinculados a los aumentos de rentabilidad y capacidad
tecnoldgica que obtenga el licenciatario.

Por tratarse de un término que aparece con
frecuencia en los acuerdos de licencia, “‘regalia™ se
utiliza en adelante como un concepto de validez
propia y como un sustituto de todo pago reiterado
que se define en un pardmetro de funcionamiento del
arreglo de licencias - ventas, produccion, ahorro de
costos, etc. - o guarda relacion con el mismo.

El concepto de regalia

El origen de la ‘“‘regalia” se encuentra probable-
mente en la concesion real que la corona otorgaba a
personas o sociedades para la explotacion de
territorios forineos o de un recurso nacional, tal como
minerales. El agraciado pagaba a la corona una regalia
(o fraccion del beneficio) por la ventaja que le
significaba la concesion real; al mismo tiempo, la
regalia ponfa de manifiesto su expresa aceptacion de
la no interrumpida soberania de la corona sobre el
territorio o el recurso.

Este modo de ver, que se da por sentado en el
andlisis que sigue, se ha mantenido en la evolucion de
las transacciones industriales tanto internas como
internacionales, haciéndose extensivo el cornicepto de
regalia a todas las formas de propiedad industrial; se
efectiian pagos por la utilizacion de esa propiedad,
cuyos derechos quedan establecidos por las leyes
nacionales pertinentes (sobre patentes, marcas comer-
ciales, derecho de autor), por el derecho civil
(secretos comerciales) o por consenso internacional
(know-how).

Cabe sostener, en consecuencia, que la concesion
de licencias sobre la propiedad industrial da origen
a pagos porque el licenciatario obtiene, de su
utilizacién, un beneficio protegido. La regalia puede
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considerarse como un pago de alquiler, no como un
pago corriente. La razon de ser del alquiler es que el
derecho a utilizar la tecnologia es mds valioso que
cualesquiera servicios concretos que ofrezca el
licenciante o que la materia técnica que el mismo
revele al licenciatario.

Los beneficios que el liceneiatario obtiene del
acuerdo de licencia no surgen simplemente de la
amplitud permitida de utilizacion (territorios, com-
binacion de productos), exclusividad de uso vy
duracion del uso. Por otra parte, el acceso del
licenciatario  puede no estar limitado solo a
determinados derechos de propiedad industrial del
licenciante, sino que puede extenderse a otros o al
sistema mismo de tecnologia {la combinacion
interrelacionada de patentes. know-how, mercados y
marcas comerciales). Sin embargo, el licenciatario
tendra por lo general un orden jerarquico de
necesidades, en que el know-how tiene precedencia
sobre las patentes, los derechos de marcas ¢-.merciales
sobre el know-how, etc. Generalmente, esta dispuesto
a hacer un pago considerable por ese orden de
precedencia en si mismo.

Por motivos juridicos de exactitud y validez todo
pago que se efectie debe ser a cambio de algo
recibido (ya sca know-how, patentes o una
combinacién de ambos) y, légicamente, lo que se
reciba debe ser de eleccion del licenciatario. Esto
quiere decir, que un pago de regalia no debe aplicarse
a concesiones no deseadas o al contenido general de
un acuerdo: no se trata de pagar por un acuerdo.

Dicho lo anterior, la atencién se concentra en la
manera de evaluar la regalia u otros honorarios de
pago reiterado por la utilizacion de la propiedad
industrial. De todos modos, esa evaluacion puede
hacerse extensiva de manera general a pagos
reiterados por servicios (tales como servicios téc-
nicos/asistencia técnica), cuando no se emplean otros
instrumentos o normas de medida.

Evaluacién de los canones de regalia

Desde el punto de vista de la evaluacion de los
cdnones de regalia, lo que corresponde preguntar es:
“(Qué recibird el licenciante, en realidad, por
permitir al licenciatario el uso del know-how? ”’, mas
bien que: “;Qué recibird el licenciatario a cambio de
su pago? ”. La segunda pregunta se concentra en el
contenido de la tecnologia, lo cual es sumamente
dificil de evaluar, mientras que la primera se
concentra sobre el beneficio mensurable del licen-
ciante. Incluso el licenciante deberia preguntarse a si
mismo:  “;Cudnto esti dispuesto a pagar el
licenciatario? . mas bien que: ““;Cudnto vale mi
tecnologia? ”. En efecto, si la tecnologia tuviera un
*valor”, su precio tenderia a ser el mismo para todos
los licenciatarios, cualesquiera que fucsen el volumen

de produccion o los mercados servidos, lo cual no es
asi'”.

La mejor manera de contestar a la pregunta de
qué recibe el licenciante por permitir al licenciatario
la utilizacion del know-how consiste en decir aue es
“una proporcion del ingreso o beneficio del
licenciatario™. puesto que, en una operacion estable
continua, las regalias han de pagarse sobre la utilidad
bruta del licenciante. Tal concepto deja también al
licenciante en libertad de vaniar el canon de un
licenciatario a otro. De esta manera, la regalia puede
considerarse como un instrumento para compartir el
ingreso entre el licenciante y el licenciatario.

Una aplicacion comun de este principio se daen
el negocio cinematogrifico. Un distribuidor de
peliculas  reconoce  que un canon fijo por la
exhibicion de peliculas no resulta en beneficio ni de
¢l ni del cliente, por cuanto: 2/ los tamanos de las
salas (nimero de asientos) varfan, como también el
niimero de funciones diarias. b) la clientela varia
segln el territorio (urbana, rural). lo que influye en
los precios que los espectadores pagan por los
asientos, y ¢/ la duracion de las peliculas en cartelera
varia de un lugar a otro. Por estos motivos, el
distribuidor define su canon como un porcentaje de
los ingresos de taquilla durante el periodo de
exhibicion de la pelicula.

En cambio, asuntos técnicos econdmicos tales
como el costo y el tiempo de produccion de una
pelicula, su duracion y su calidad, no son de interés
directo para el propietario de un cine. Lo que le
interesa  son las ventas que obtendra de la
“utilizacion™ de la pelicula y la proporcion de
ingresos de taquilla que deberd pagar al distribuidor.

Las regalias se suelen formular en funcion del
precio de venta o del valor de las ventas. Esto
constituye en realidad una representacion de la
distribucion  de utilidades, como se indica a
continuacion:

Pago al licenciante

egalias sobre ventas = . .- -2 - S e e
Reg Precio de venta del producto
lo cual puede interpretarse asi:

. _  Beneficio del licenciante
Regalias sobre ventas = . =~ - L
Precio de venta del producto

o bien como:

Beneficio del Beneficio del

_ licenciante licenciatario
Beneficio del Precio de venta
licenciatario del producto

(El “beneficio del licenciatario” se
anula mutuamente en la
multiplicacion anterior)

17E] costo de desarrollar la tecnologia esta asociado a
menudo con el “valor” de ésta. Puede tratarse del costo de
investigacion y desarrollo tecnologico para el licenciante, o
del costo que supondria, para el licenciatario, desarrollar la
tecnologia independientemente.
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La ecuacién anterior puede transformarse como
sigue:

Participacion del
Tasa de regalias _ licenciante en el
sobre ventas " beneficio del

licenciatario

o lo que es lo mismo: ROS = LSLP x POS

Beneficio del
x licenciatario
en las ventas

Esto quiere decir que un licenciatario que puede
estimar su beneficio como una proporcion del valor
de venta del producto (POS), puede también estimar
LSLP para cualquier ROS que se desee.

Los ejemplos que se dan a continuacion ponen
esto mas en claro.

Si un licenciante desea una participacion de 20%
en el beneficio del licenciatario sobre un producto
cuyo precio de venta es de 5 dolares por kg, y
respecto al cual el licenciante estima'® que el
beneficio' ® del licenciatario sera de 1,50 dolares, el
licenciante aplicaria al precio de venta un canon de
regalia de 6%, como sigue:

Caso A

ROS = LSLP x POS
_ 20 $1,50 _

6
00 35500 %

Como es natural, un organismo regulador puede,
de la misma manera, modificar los cdlculos anteriores
para definir una tasa aceptable de regalia. Siendo asi,
si un organismo regulador estd dispuesto a permitir al
licenciante una participacion de sélo 10% en el

beneficio del licenciatario, la tasa aceptable de regalia
seria:

Caso B

10 $1,50
bl 2207 = 3% (RO
1 (LSLP) x 55, (POS) = 3% (ROS)

Estos dos cilculos®® muestran que, para cualquier
tasa de regalia, el LSLP depende de la rentabilidad de
la empresa del licenciatario, lo que es un asunto de
suma importancia para los organismos reguladores
encargados de aprobar los canones de regalia®! .

18 El riesgo del licenciante reside en esta estimacion.

19El beneficio se define posteriormente (véase
cuadro 3).

1%para el empleo de la relacion solo deben aplicarse
beneficios absolutos, o sea POS. Considerar el beneficio como
porcentaje de la inversion llevaria a conclusiones erroneas. El
beneficio con respecto a otros parametros puede general-
mente convertirse a POS.

31 El andlisis que se presenta en esta seccion llama la
atencion, en efecto, hacia el peligro de fijar arbitrariamente
canones de regalia por agrupaciones industriales, sin tener en
cuenta la rentabilidad del negocio (o de la industria).

La tasa de regalia, como instrumento para la
distribucion del ingreso, es semejante a la division de
utilidades (dividendos) que tiene lugar entre el
licenciante y el li erciatario en una empresa mixta
basada en una inveisiobn compartida (capital social).
En el concepto de capital social, la parte de utilidad
correspondiente al licenciante es siempre un por-
centaje fijo del beneficio del licenciatario, en tanto
que los ingresos absolutos pueden variar de un afo a
otro. En el concepto de regalia como instrumento
para compartir el ingreso, la division de éste ha de
fluctuar segun sea la rentabilidad del negocio, en
tanto que las cantidades absolutas pueden permanecer
estables (idénticos valores de ventas de un aiio a
otro).

Este es otro aspecto de importancia. Si en el
anterior caso A, por ejemplo, el ROS permanece al
6% y el precio de venta del producto en 5 dolares por
kg, pero el beneficio del licenciatario disminuye a
0,50 dolares por kg, entonces el LSLP seria:

_ROS
POS

= (—)_5(())%()6 = 60% (contra 207 en el caso A).

Esto quiere decir que para una tasa de regalia dada
el LSLP aumenta a medida que disminuye el
beneficio del licenciatario. En otras palabras, para
cualquier tasa de regalia que se haya convenido, el
LSLP alcanza su valor mas alto cuando el licenciatario
obtiene su beneficio mas bajo (beneficio sobre las
ventas).

Utilizando la relacion:
ROS = LSLP x POS

se ha construido el cuadro 1. Dos consecuencias de
este analisis son:

a) El licenciatario o el organismo regulador ha
de prestar mucha atencion a las tasas de regalias
cuando es probable que la rentabilidad de 1a empresa
sea baja. La baja rentabilidad puede ocurrir:

i) En las fases iniciales de un proyecto
ii) En las ventas de exportacion

iii) En las industrias de bajo contenido de
tecnologia

iv) En condiciones de intensa competencia

b) Llas tasas de regalia elevadas han de ser
aceptables para operaciones que prometen ser
altamente rentables (por ejemplo, productos electro-
nicos, instrumentacion), puesto que el resultado aqui,
en lo que respecta a compartir el ingresc, no podria
ser peor que el que ocurre cuando tanto la
rentabilidad como la tasa de regalia son bajas (casos A
y B del cuadro 1).
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CUADRO . EFECTO DE LA RENTABILIDAD DFL
LICENCIATARIO SOBRIL LA PARTICIPACION EN
EL INGRESO

(Porcentajes)
ROS PoS Informacion con
convenido licenciatario respecto al 1.S1.0
2 10 (caso A) 20
20 10
30 6.6
3 10 30
20 15
30 9.9
N 10 50
20 25
30 (caso B) 16.5

(En los casos en que, ademds de existir un arreglo de
licencia, el licenciatario y el licenciante hacen
inversiones, la participacion del licenciante en el
ingreso del licenciatario se ve aumentada, ya que
también se comparte el beneficio, después de la
deduccion hecha por concepto de regalias. De esta
manera, el licenciante recibe pagos por dos conceptos:
primero, por la utilizacion de su capital y, segundo,
por la utilizacion de su tecnologia.)

Esta manera de considerar la participacion en el
ingreso de forma relacionada con el beneficio
permite, una vez ds, que el organismo regulador
trate la regalia de modo semejante al que aplica a los
aspectos financieros de la participacion en el capital
social de empresas mixtas. Esto quiere decir que la
atencion se concentra sobre los derechos de
distribucion de los beneficios mds bien que sobre la
cuantia absoluta de las remesas. Asi, la fijacion de un
limite superior a la tasa de regalia seria equivalente a
fijar un Iimite superior a las remesas de dividendos.

Se ha sefialado que la participacion en el ingreso
favorece al licenciante cuando los beneficios de la
empresa son bajos. Como precauciéon contra esta
participacion desfavorable, los pagos de regalias
deben aplazarse hasta el momento cuando Ia
rentabilidad del licenciatario tenga probabilidades de
ser elevada. En teoria, los pagos podrian comenzar
tres 0 cuatro afos después de entrar en funciona-
miento una planta. Si un licenciante (que no tiene
participacion en el capital social) no acepta este
arreglo, el licenciatario podria negociar una tasa de
regalia mas baja para los tres o cuatro primeros afios y .
en compensacion, una tasa més elevada para los afios
restantes. Tal condicion ha de ser aceptable para un
licenciante, ya que una participacion mis baja puede
quedar compensada por una cuantfa absoluta mds
elevada de los ingresos por concepto de regalia.

Sin embargo, cuando un proyecto supone
operaciones de montaje (por ejemplo, el montaje de
una tostadora), la generacién de beneficios puede ser
miés rdpida y, por consiguiente, puede alcanzarse mds
pronto la madurez de los beneficios. En consecuencia,
si se pagan regalias desde el comienzo de las

operaciones puede que no haya repercusiones des-
favorables sobre la distribucion del ingreso.

Del mismo modo, si es probable que los
volumenes de exportacion sean grandes en compara-
cion con el movimiento interno, y los precios para la
exportacion son bajos, seria logico aplicar una tasa de
regalia. mds baja a las exportaciones que a la
produccion para consumo interno (a menos que
obtencién de divisas sea un aspecto primordial).

El anidlisis anterior ofrece también algunos
motivos muy buenos para, en general, evitar la
aceptacion de regalias en suma global, por cuanto no
guardan relacion con la rentabilidad del licenciatario.

El concepto de LSLP es de mavor importancia
para el organismo regulador que para el licenciatario,
porque proporciona la base para fijar Iimites amplios
a las tasas de regalia, a partir de estirmaciones de la
rentabilidad en diversos sectores de ta industria.

La dificultad para aplicar estos conceptos puede
consistir en fa evaluacion de la rentabilidad potencial
de una empresa. Al presentar un acuerdo a la
aprobacion gubernamental es posible que el licen-
ciatario no proporcione datos sobre beneficios, o, por
motivos de cardcter confidencial, no desee propor-
cionarlos. Ademds, el beneficio tiene muchas
definiciones. En la prictica. sin embargo. no es
importante definir rigidamente ¢l beneficio u obtener
que la empresa dé a conocer el nivel absoluto del
mismo. Lo que debe medirse es la representacion de
ganancia mds sencilla y mds facilmente identificable.
De esta manera, las cifras brutas no presentan
dificultades. El beneficio bruto sobre el precio de
venta unitario (GPOS) es una medida suficiente,
siendo su porcentaje normal para toda una industria,
y no necesariamente para una firma, lo que ha de
medirse. Tampoco son necesarios cilculos rigurosos.
Un computo tan afinado no conduce a una mayor
credibilidad, debido a las incertidumbres de las
predicciones sobre negocios.

Es conveniente clasificar las agrupaciones indus-
triales segin el POS, correlacionandolas con las clases
por concepto de regalia (ROS). En el cuadro 2 se
presenta una matriz de 5 x 5, desarrollada para el
pais | con arreglo a este concepto. Su construccién se
basa en la formula:

LSLP x POS = ROS

Este cuadro indica, por ejemplo, que una tasa de
regalia de 3-47 aprobada en la industria de bienes de
consumo duraderos (cuyo GPOS es estimado por el
organismo regulador en 30-407%) da una LSLP que
fluctila entre 7 y 14% seglin sea que el GPOS es de
30% 0 407, y la tasa de regalia es de 3% o de 4722,

*1Sin embargo, si solo se conoce el beneficio neto sobre
las ventas en vez del beneficio bruto, el cual ¢ de 20 a 307,
el cuadro 2 indica que el LSLP a una tasa de regalia de 3-4%
sera de 10-20% (véase también cuadro 3). Esto quiere decir
que el licenciante obtiene del 10 al 20% del beneficio neto
del licenciante.
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CUADRO 2. MATRIZ DE PARTICIPACION EN EL INGRESO??

(Porcentajes)
Escala de ROS

Escala
Sector? de POS 1.2 23 3-4 4.5
Industrias primarias 10-20 5-20 10-30 15-40 20-50
Productos industriales intermedios 20-30 3-10 7-15 10-20 13-25
Productos de consumo duraderos 30-40 2-17 5-10 7-13 10-17
Productos de consumo no duraderos 40-50 2-5 4-8 6-10 8-13
Productos de alta teenologia 50-60 1-4 36 5-8 6-20

?)-ste concepto se da solo para fines iluslrativos, pues no forma parle necesaria del cuadro.

El organismo regulador ha de considerar si una
participacion del licenciante de 7-13% (o, en un
punto medio, de 10%) en el ingreso es equitativa®*,
considerado el beneficio de introducir bienes
duraderos en una economia.

En realidad, las escalas de POS pueden
establecerse facilmente para diversas agrupaciones
industriales a partir de los datos estadisticos que, por
lo general, son publicados por las instituciones
financieras, asociaciones industriales, cdmaras de
comercio, bancos centrales y oficinas nacionales de
estadistica. Sin embargo, en lo que respecta a
proyectos que pueden suponer grandes remesas de
regalias, tal vez haya que examinar estimaciones
detalladas de 1la rentabilidad de la empresa, a
condicion de que el organismo regulador pueda
obtener tal informacion. Los cuadros 3 y 4 ilustran e!
procedimiento para obtener informacién sobre la
forma de compartir el ingreso en lo relativo a dos
empresas, en un caso a base de una licencia simple y
en el otro de una empresa mixta (o sea, ¢l licenciante
obtiene tanto utilidad como regalia). El cuadro 3
aclara, ademads, las diversas definiciones de POS.

En el tipo de calculos de POS efectuados en los
cuadros 3 y 4, el licenciante supone basicamente que:

a) Los pagos de regalia se empezardn a recibir
después de un periodo razonablemente largo (10 afios
o mis es frecuente en los acuerdos concertados en
paises industrializados),

b) Los niveles de capacidad de planta y
rentabilidad prevista se alcanzan con rapidez y se
mantienen desde el comienzo de las operaciones;

¢) Lla capacidad (o produccion) de la planta
estd calculada para una mixima explotacion del
mercado durante el periodo del contrato.

Estos son supuestos valederos en paises indus-
trializados, pero pueden resultar invilidos, desde el
punto de vista del licenciante, en paises en desarrollo.

33Copyright - V. R. S. Arni.

24Fn esa aprobacion debe prestarse consideracion a las
facilidades que se otorgan al licenciatario (exclusividad, uso
gratuito de marcas comerciales, derechos de exportacion,
etc.) y a su repercusion sobre la economia nacional.

CUADRO 3. CALCULO DI- LSLP EN UNA LICENCIA
SIMPLI

(En miles de dblares)

Base: 3% de ROS: regalia exenta de impuesto
Inversion fija: 2.000.000 de dolares
Amortizacion: 107 anual
Impuesto sobre sociedades: 50%

Cuantia segun

Concepto contabilidad corriente
1. Valor neto de las ventas 2 000
2. Costo de materiales 800
3. Otros costos y gastos 700
4. Total de costos de explotacion (2+3) 1500
5. Benelicio bruto antes de deducir

la regalia (1-4)¢ 500
6. Beneficio de explotacion (6= 5)? 500
7. Amortizacion 200
8. Bencficio sujeto a impuesto (6-7) 300
9. Beneficios una vez deducidos los
impuestos (beneficios netos) 150
10. Regalia del licenciante, 3% de (1) 60¢
60 _ .,
(LSLP)peneficio bruto = 566 =12%
60
(LSLP)peneficio sujeto a impuesto = ﬁ = 20%
60
(LSLP)peneficio neto = 1_5"6 = 40%
500
(POS)peneficio bruto = '266'6 =25%
3C0
P . . s T —— = (7
( Os)beneflcm sujeto 3 impuesto 2090 .
150
POS " =——= 75%
( Ybeneficio neto 2000 o

9).a regalia, en la prictica contable correcta, se deduce
det ingreso bruto al calcular magnitudes de beneficios brutos
y de otra indole (véase cuadro 4). Si se efectua esto para las
cifras del cuadro3, el LSLP para el beneficio bruto, el
beneficio sujeto a impuesto y el beneficio neto se convierten,
respectivamente, en 13,6%, 25% y 50%.

byéase cusdro 4, donde el beneficio de explotacion se
calcula de manera diferente.

“En un contrato de § afios, los ingresos totales del
licenciante (60.000 x §) serian iguales al beneficio total del
licenciatario en un afio-linea 8, Este tipo de cu.-tificacion
puede utilizarse como piedra de toque para la aprobacion de
regalias.
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CUADRO 4. CALCULO DEL LSLP EN UNA EMPRLSA
MIXTA

(En miles de dolares)

Base: La misma que en el cuadro3, pero con las
caracteristicas siguientes:
Capital social compartido 50 : 50
inversion fija = capital en acciones
Los dividendos no pagan impuesto

Cuantia

Segun Segun
lo considera contabilidad

Concepto el licenciante  corriente
1. Valorneto de lasventas 2 000 2 000
2. Costo de materiales 800 800
3. Otros costos y gastos 700 700
4. Total de costos de
explotacion (2+3) 1500 1 500
5. Beneficio bruto antes
de deducir la regalia
(1-4) 500 500
6. Gasto por concepto
de regalia (ingreso véase 60 véase

del licenciante)
7. Beneficio de

concepto 11 concepto 11

explotacion 500 500
8. Amortizacion 200 200
9. Beneficio sujeto a

impuesto (7-8) 300 240

10. Beneficio de la empresa

una vez deducidos

los impuestos

(del orden del 50%) 150 120
11. LSLP en relacion con la

regalia (40% del

beneficio de la

empresa una vez

deducidos lo«

impuestos (condicion

del licenciants) =

= 3% ROS
12. Dividendos aclarados 120
13. Participacion del

licenciante en los

dividendos 60
14. lIngresos totales del
licenciante (6+13) 120

Relacion entre los ingresos
totales del licenciante
y el beneficio de la
empresa (14)/(10)=1:1
Relacion entre los ingresos
del licenciante por
concepto de regalia
(pagos por tecnologia)
y el beneficio de la
empresa (6)/(10) = 50%

Por ejemplo, el gobierno de un pais en desarrollo
puede restringir la duracion del acuerdo, restringir el
tamafio de las plantas a fin de promover la
competencia, o imponer limitaciones al precio. En
prevision de tales restricciones, el licenciante tenderia
a definir su canon de regalia como si tales
reglamentaciones no existieran. A continuacién se

muesira la manera como el licenciante calcula las
regalias que espera recibir.

Fraccion total del mercado
de su propio pais que abarca
el licenciatario, durante un
periodo de 10 afos
(estimacion del licenciante
sobre el nivel que deberian

tener las ventas) 100.000 unidades

Valor de venta de produccion

a 50 dolares por unidad $5.000.000

Estimacion del licenciante
respecto al beneficio del
licenciatario, una vez
deducidos los impuestos,

durante 10 afios $1.500.000

Proporcion del beneficio que
espera recibir el licenciante
durante el periodo del
acuerdo a razon de 20%
del beneficio del
licenciatario, una vez

deducidos los impuestos $ 300.000

Ahora bien, el licenciante puede proponer esta cifra
de 300.000 dolares como una regalia de suma global
(canon pagado de antemano) sin referencia al
volumen de produccion y al periodo de pagos, o bien
puede reformular cinones de regalia para diversas
combinaciones de duracion y de volumen de
produccion. En cada caso, en el cuadro 5, segiin sea lo
que elija el licenciatario, el ingreso previsto del
licenciante se mantiene al valor minimo calculado de
300.000 dolares.

Por consiguiente, el canon de regalia es un
nimero aparente, en tanto que la cuantia que
realmente espera el licenciante es un niimero absoluto

CUADRO 5. CANON Y DURACION DE LA REGALIA

Volumen de
produccién anual
(numero

de unidades)

Duracion Canon de regalia que pide el
{en aftos) licenciante

A. 10000 10 $300 000 por 100 000
unidades de un valor de venta
de $5 000 000

= $300 000/%5 000 000

= 6% ROS

$300 000 por 49 000
unidades de un valor de venta
de $2 450 000

= $300 000/$2 450 000

=12% ROS

$300 000 por 200 000
unidades de un valor de venta
de $10 000 000

= $300 000/$10 000 000

= 3% ROS

B. 7000 7

C. 20000 10
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(cuyo monto varia segun el pais). Por ejemplo, en el
caso B del cuadro 6, el canon de regalia de 12% puede
parecer una cifra dificil de negociar. Sin embargo,
puede modificarse ficilmente para transformarlo en
un pago inicial (u honorario técnico) de
130.000 dolares y un canon de regalia de un 7%, sin
que ello afecte a la cifra absoluta de 300.000 dolares.

Cabe sefialar que las cifras utilizadas reflejan las
expectativas del licenciante. Si las ventas o los precios
no consiguen alcanzar los niveles previstos, toda
estrategia de regalia que no sea el pago de una suma
global resultaria perjudicial para él. Este es el riesgo
que corre el licenciante al aceptar, como remunera-
cién, un pago en cuotas.

Se puede, pues, llegar a la conclusion de que
resultaria infructuoso considerar los cdnones de
regalia sin hacer referencia al periodo de pagos del
acuerdo y al volumen de produccion. Por lo tanto, al
aprobar cdnones de regalia, un organismo regulador
debe considerar por lo menos cuatro elementos: a) la
cuantia del canon de regalia; b) el periodo de pagos
(que puede ser mds corto que la duracion del
acuerdo); ¢/ el volumen anual de produccion; d) los
beneficios potenciales del licenciatario en los
periodos de premadurez y de plena madurez a lo
largo de la duracidn del acuerdo.

Valor agregado y regalia

En los paises en desarrollo, el valor agregado que
se origina en la empresa debe ser un factor importante
al aprobar los ~dnones de regalia. Por ejemplo, un
pais puede dese. - que los componentes de una
tostadora se fabriquen localmente en vez de
importarlos para su montaje en el pais. Por
consiguiente, el organismo al que incumbe aprobar los
cinones de regalia debe tener en cuenta no sélo los
cuatro elementos ya sefialados, sino también el valor
agregado a los componentes importados.

La relacion entre remesa de regalia y valor
agregado podria ser un criterio para juzgar los
cinnnes de regalia. En el cuadro 6 puede verse un
cdlculo tal. Un canon de regalia mds elevado en e’
caso B (y, por ende, un LSLP elevado) puede
justificarse debido al alto valor agregado. Para
alcanzar ese valor agregado, los gastos de inversion y
de explotacion del licenciatario se elevarin y puede
haber una brusca reduccion de beneficios brutos (lo
cual el gobierno de un pais en desarrollo puede
contrarrestar, ya sea mediante impuestos mas bajos a
las sociedades de capital, o por un arancel protector
que permita precios de venta mds elevados).

La posicién que suelen asumir los gobiernos (por
ejemplo, los de la India y Malasia) es que el costo de
los componentes importados (costos c.i.f)?® debe

23 inclusive sus montajes, materiales preelaborados, pero
no materias primas (minerales, etc.) que encierran poco
contenido de elaboracion.

deducirse del valor de venta al computar las regalias.
Si se procede asi en el caso A del cuadro 6 (el canon
de regalia aprobado es de 7,57%). el LSLP se reduce al
157 y el canon de regalia efectivo del licenciante (los
ingresos de regalia efectivos en relacion al valor de
venta del producta), al 4,5% . Esto se suele llamar el
sistema de regalia ajustada por componentes.

CUADRO 6. VALOR AGRFGADO, CANON DI RIGALIA
Y LSLP

Base: 10 unidadrs vendidas
(En dolares)

Concepto Caso A

Costo de¢ materias
primas locales? 30
Costo de componentes
importados? 80
Costo de mano de obra 10
Costos directos 120
Costos fijos 20
Total de costos 140
Precio de venta? 200
Valor agregado a
materiales importados
Beneficio bruto del
licenciatario
Remesa de regalia
(supuesta) 15

200-80=120 200 -30=170

60 (200- 140) 37 (200-163)

(LSLP)peneficio bruto 25% 57,43%
(21,25/37)
ROS 7.5% 10,62%
(15/200) (21,25/200)
Relacion entre remesa
de regalia y valor 0,125 0,125
agregado (15/120) (21,25/170)

9 A nivel de la empresa, esto es, costos efectivos y valor
de venta a la puerta de la empresa. Esto evita confusion con
los margenes que se dejan los proveedores Unicos y los
distribuidores Gnicos (si los hay).

Este procedimiento de calcular la regalia puede
inducir al licenciante a proporcionar tecnologia para
la fabricacion de componentes. Mientras mds bajo sea
el contenido de importaciones, tanto mas elevado serd
su canon de regalia. (Ademds, cuando el propio
licenciante suministra los componentes, el procedi-
miento evita regalias encubiertas, por ejemplo,
precios excesivos de los componentes.)

Canones de regalia y ahorro en los costos

En todos los cdlculos presentados anteriormente,
se ha supuesto que: g/ hay un producto que se vende
y b) su precio puede determinarse con facilidad. Sin
embargo, hay varias tecnologias de proceso en que no
vale ninguno de estos supuestos. Por ejemplo, el
cambio de un sistema de catalizador en un proceso
quimico puede reducir el consumo de materias
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primas, o el cambio de un sistema de solventes puede
reducir el consumo de energia. En estos casos, los
ahorros en los costos pueden ser el criterio pertinente
para evaluar los cdnones de regalia.

Asi, en el caso del sistema de catalizador, una
inversion mayor de 100.000 délares y un aumento de
costo cada ano de 20.000 ddlares en compra de
catalizador puede reducir los costos de materias
primas en 60.000 dolares anuales. ;Cudl seria el valor
de esta tecnologia? Se puede calcular facilmente que
el aumento global en costos totales es de 30.000 dola-
res, es decir, una amortizacion de 10% en la inversion
y 20.000 ddélares anuales en catalizador. Sin embargo,
esto queda contrapesado por ahorros de 60.000 dola-
res anuales en materias primas, o, lo que es lo mismo,
4n ahorro neto en costos de 30.000 dolares. El
licenciante podria pedir el 50% de esta cantidad
(LSLP) como canon de regalia anual, y el
licenciatario todavia podria tener ganancia.

Los ahorros de costos pueden ser también un
criterio para seleccionar tecnologias. Supongamos que
la tecnologia A se ofrece por un ROS de 3%. Sin
embargo, la tecnologia B podria reducir los costos
(mejorar el ingreso del licenciatario) en 30.000 dola-
res respecto a la tecnologia A, sobre 100.000 uni-
dades de produccion que se venden en 2.000.000 de
dolares. Dado un LSLP de 50%, el aumento de regalia
que el licenciatario podria pagar por la tecnologia B
seria de 15.000 ddlares por 100.000 unidades (de un
valor de venta igual a 2.000.000), o un aumento de
regalia de 0,15 d6lares por unidad de producto, o un
mayor ROS igual a 7,5% (15.000/2.000.000). Esto
quiere decir que se podria tomar la licencia de la
tecnologia B al 10,5% con ventaja para el licencia-
tario.

Capitalizacion de los cdnones de regalia:
¢l método de evaluacion NPV

Los licenciantes prefieren a menudo expresar sus
deseos en materia de regalias en términos de una
suma global, o bien como una combinacién de suma
global y pago en cuotas.

El procedimiento mds simple para comparar los
cnones de regalia con las sumas globales, a fin de
poder aplicar una polftica uniforme respecto a
canones de regalfa, consiste en invertir los procedi-
mientos empleados en los cuadros 5 y 6. Este modo
de proceder seria inaceptable, en general, por cuanto
se descuida la disminucion del valor de los ingresos
monetarios a lo largo del tiempo; pero tal descuido se
rectifica mediante el método NPV,

El concepto de valor actualizado neto (NPV),
que se aplica continuamente en el andlisis financiero
de pagos e ingresos por concepto de proyectos (véase
pag. 66), puede hacerse extensivo a las regalias. El
objetivo de una evaluacion NPV consiste en
capitalizar los ingresos periddicos actualizando los
ingresos futuros en términos del valor que el dinero

tiene en el momento actual. Si el cdlculo se mueve
“hacia adelante”, la corriente de pagos de regalfas a lo
largo del tiempo puede consolidarse en una
exposicion de suma global NPV; en la direccion
contraria, un pago de suma global puede reducirse a
un canon medio de regalia que abarque la duracion
del acuerdo.

La parte aritmética del NPV es bastante simple,
pero serd Gtil tratar de entender los conceptos en que
se basa. El NPV de un ingreso futuro de dinero es
menor que el valor nominal que tenga entonces. Si
hoy se deposita en el banco 09091 dolar, esta
suma producird 1,00 dolar dentro de un afio a partir
de ahora, a un 107 de interés. De esta manera, el
NPV de 1,00 délar recibido dentro de un afio a partir
de ahora es en la actualidad de 09091 dodlar,
actualizado al 10%. Para un periodo de dos afios al
10%, el NPV de 1,00 dolar recibido dentro de dos
afios (a partir de ahora) es en el momento actual de
0,8264 dolar. Estas fracciones se generan utilizando la
formula del interés compuesto:

Fraccion = 1/(1 +ry?

en que r es la tasa de actualizacion del dinero y n esel
niimero de afios a partir del afio O en que se recibe el
dinero; r no es la tasa de inflacion ni la de interés
simple. Lo que representa r es el costo de obtener
capital (oferta y demanda de fondos), condicionado
por los factores de riesgo del mercado de capitales, en
cuanto afectan a la disponibilidad de capital publico,
préstamos bancarios, etc. Uno de estos factores es la
tasa de interés. Las instituciones financieras suelen
establecer estas tasas de actualizacién para sus propios
programas de evaluacién de proyectos, por lo cual
serfan las mejores fuentes de informacion al respecto.

En las transacciones sobre licencias, r se considera
actualmente (junio de 1978) al 12% en los Estados
Unidos. A la conveniente tasa de 107, los factores de
actualizacion pueden calcularse ficilmente, a saber:

Ano Factor NPV
0 1,0000
2 0,9091
3 08264
4 0,7513
5 0,6830
6 0.6209

La utilizacion del NPV se ilustra en el cuadro 7,
en que 1978 es el primer afio de operaciones y los
futuros ingresos anuales para 1979-1983 se actualizan
para obtener el NPV de 1978.

El cuadro 7 muestra que 48.000 ddlares pagados
a lo largo de 6 afios o 34.362 délares pagados ahora
como regalia de suma global son cantidades
equivalentes, por lo cual la eleccion de la forma de
pago dependerd de la posicion de caja del licenciatario
o de la posicion del pais en lo relativo a divisas.
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CUADRO 7. CAPITALIZACION DE LA REGALIA (NPV)

Valor NPV

estimado en 1978

de las Ingreso por del ingreso

ventas de concepto de por concepto

mercancras  regalia Factor  de regalia
Ao (en dolares) (en dolares) NPV (en dolares )
1978 100 3000 1,0000 3000
1979 100 3000 0,9091 2727
1980 150 4500 0,8264 3719
1981 250 7500 0,7513 563§
1982 350 10 500 0,6830 7172
1983 650 19 500 0,6209 12109

Total 1600 48 000 34 362

Del mismo modo, la tasa media de regalia que se
haya de pagar a lo largo de la duracion de un acuerdo
y que corresponda a un pago de suma global, puede
calcularse invirtiendo el procedimiento anterior.

P=Py(l +r)" =RS
en que

R es latasa media de regalia

S s el valor global de las ventas a lo largo de
un periodo de contrato de n afios

P, esel pago efectuado

r  es el factor de actualizacion (0,10 si la tasa
es de 10%).

De esta manera, si 34.362 dolares representan el pago
de suma global que exige el licenciante por cierta
tecnologia, con la cual el valor de venta del proyecto
serfa de 1.600.000 délares a lo largo de seis afios (lo
que es la evaluacién hecha por el licenciatario o por el
6rgano regulador), la formula se expresara de nuevo
como sigue:

P = 34362 x(1,10)® = 34362 x(1,771)
= $60.855

Esto quiere decir que 34.362 dolares pagados en el
aiio O (o sea, ahora) son equivalentes a 60.855 dolares
pagados en el afio 6. Si se supone, ademds, que
60.855 dblares se pagan a lo largo de seis afios sobre
un valor de ventas de 1.600.000 délares, el pago anual
seria de 10.142 dolares, o sea, una regalia de
10.142/266.700 = 3,8% (266.700 = 1.600.000/6). De
manera mds razonable, la cuantia media

34362+ 60.855 _ 5 935
2x6
seria el monto anual apropiado, y 2,97 (~3%) seria el
canon de regalia.

Por influjo de los promedios, este canon de 3,8%
no es lo mismo que el 3% utilizado en el tratamiento
“hacia adelante” del concepto de NPV,

Para comparar un canon de regalia y un pago de
suma global, el procedimiento mds util es capitalizar
el canon de regalia mds bien que invertir la formula
de interés compuesto, como se ha expuesto mds
arriba.

Evaluaciéon de honorarios técnicos

En la concesion de licencias de know-how y de
patentes, el licenciante sufraga pocos gastos, si se deja
de lado el costo de desarrollar la tecnologia. Como se
ha sefialado, el honorario que aplica el licenciante
para alquilar la propiedad industrial se basa en el
concepto de participar en los ingresos del licencia-
tario.

De todos modos, en la transferencia de
tecnologia, el licenciante a menudo tiene que correr
con algunos gastos directos relativos a la licencia. Esos
incluyen los gastos de negociar la licencia, los de
preparar documentos determinados para el licencia-
tario ( por ejemplo, para la transmision de know-how),
los gastos de viaje y de télex del licenciante, etc., y a
veces ciertos costos que le son imputados, tales como
el tiempo que el personal del licenciante gastard en
capacitar a los operarios del licenciatario en la planta
del licenciante. Para recuperar tales gastos, O bien
como contribucién a su capital de explotacion, el
licenciante puede aplicar un honorario fijo. Ocasio-
nalmente, este honorario puede servir también como
pago por concepto de buena fe al licenciante,
asegurandole, por ejemplo, contra una revelacién no
intencional o contra una mala utilizacion del
know-how por el licenciatario. De esta manera, una
licencia puede entrafiar un honorario en dos partes:
un pago de entrada y una regaiia en cuotas. Tal
formulacion puede adoptarse también para una
asistencia técnica continua que por lo demis, tiene
poco que ver con la utilizacién de propiedad
industrial.

De lo que se trata aqui es mds bien de evaluar
honorarios por servicios de corta duracién, que no
suponen un derecho de uso. La evaluacion de los
motivos de tales honorarios técnicos puede ser mas
compleja que la evaluacion de una regalia, porque el
proveedor tiene grandes gastos marginales o que se le
imputan, los cuales dependen de la medida de los
servicios prestados, los cuales, a su vez, varian con la
responsabilidad y la carga financiera que el cliente
puede sobrellevar.

En la mayoria de los casos, puesto que los
servicios se ohtienen o se podrian obtener de
organizaciones profesionales, tales como empresas de
ingenieria, una licitacién competitiva puede ayudar a
determinar una base razonable para los honorarios.

La manera mds segura de evaluar tales
honorarios, € incluso de examinar las ofertas
competitivas, consiste en analizar los servicios no por
lo que proporcionan sino por el esfuerzo que exigen y
el tiempo y gasto que supone cada servicio, lo cual
significa considerar horas-hombre de servicio. Existen,
naturalmente, diversas categorias de servicio. El costo
de una hora-hombre de delineante puede ser bajo,
mientras que el de ingenieria funcional o vigilancia
sobre el terreno puede ser muy elevado. Por lo
general, en un momento determinado, las tasas de
tales servicios son uniformes. Sin embargo, ocurren
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variaciones en los gastos genera’ s que se recargan a
tales servicios. Por ejemplo, para un delineante, el
costo podria ser de 12 délares por hora-hombre mds
un 207% de gastos generales, mientras que para la
ingenieria funcional podria ser de 40 dolares por
hora-hombre mds un 60%.

Por lo comun, un contrato de servicios indica las
tasas de horashombre y los porcentajes de gastos
generales del proveedor, junto con una evaluacion de
las horas-hombre estimadas que se requieren para
prestar todos los servicios pedidos. El cliente tendria
el derecho de inspeccionar o hacer que una firma de
consultores independiente inspeccionase - los datos
sobre tiempo consumido que presente el proveedor de
los servicios.

De todos modos, la evaluacion requiere expe-
riencia. Por ejemplo, en una planta quimica, los
servicios de ingenieria para un pais en desarrollo
pueden constituir del 14 al 16% de la inversion. La
licitacion de servicios se examina a la luz de tal
experiencia. Del mismo modo, en la industria puede
existir una relacién aproximada entre horas-hombre
de ingenieria y horas-hombre de construccion, lo que
permite una comprobacion independiente. Para la
proteccion del cliente en un pais en desarrollo, seria
atil que el proveedor de servicios indicase (en el
acuerdo) los pagos mdximos para los servicios
enumerados, reservindose el cliente el derecho de
hacer verificar los datos sobre tiempo que llevan tales
servicios.

Pago de regalias en suma global y pago en cuotas

Al conceder la licencia de propiedad industrial,
la regalia en suma global es un pago que se hace en
vez del pago de la regalia en cuotas y no representa
un honorario por los servicios profesionales que se
van a prestar. De esta manera, el licenciante que
recibe el pago de regalias en suma global deberia
tener las mismas obligaciones que el que recibe el
pago en cuotas, lo cual es una condicion que debe
expresarse en los acuerdos de licencia.

Sin embargo, aunque el pago en suma global y el
pago en cuotas son conceptualmente lo mismo, y
equivalentes desde el punto de vista aritmético, h. v
motivos para escoger una forma de pago mds bien q
la otra.

Las ventajas de los pagos de regalia en suma
global (lo que a veces puede hacerse a plazo durante
un periodo corto) son como sigue:

a} El costo de la tecnologia (o la cuantia de
los desembolsos en divisas) se conoce de antemano;

b} Se puede impedir que el licenciante
examine las cuentas del licenciatario; por lo general,
el licenciante tiene el derecho de hacerlo;

¢/ Un alza de los precios de venta debido a

factores inflacionarios locales no aumenta el ingreso
del licenciante;

d) Resulta posible comparar ofertas compe-
titivas de licencia, ya que no entran en juego
complicaciones relativas a duracion y volumen de
produccion;

e/ El costo absoluto de un pago de suma
global puede ser mds bajo, por algin motivo, que el
NPV de las regalias de pago en cuotas.

Sin embargo, hay desventajas:

a) En un acuerdo de suma global, el
licenciante no arriesga ingreso, lo que es una cuestion
fundamental en la concesion de licencias:

b) El interés del licenciante en la empresa del
licenciatario es dificil de mantener a lo largo del
periodo del acuerdo, puesto que habrd recibido los
pagos de antemano;

¢) Se ve estorbada la expansion del mercado
del licenciatario mediante la participacion del
licenciante por ejemplo, con perfeccionamientos de
procesos - ya que la expansion del mercado no
produce ningun ingreso adicional al licenciante;

d) El licenciante puede otorgar la licencia a
una firma competidora dentro del pais con un canon
de regalia diferente, lo que puede tener por resultado
que el ingreso y los mercados del primer licenciatario
se vean en peligro.

Del mismo modo, el pago de regalias en cuotas
ofrece ventajas y desventajas. Las ventajas son:

a) Se logra que el licenciante comparta el
riesgo del licenciatario

b) Al ofrecer una reduccion ulterior de los
cinones de regalia, el licenciante puede estimular el
crecimiento del mercado del licenciatario, si la
produccion de éste queda rezagada con respecto al
crecimiento general del mercado;

¢} Si el licenciante no da cumplimiento a las
estipulaciones del acuerdo, se pueden suspender los
pagos de regalias; del mismo modo, si la empresa del
licenciatario quiebra, los pagos de regalias quedan
terminados;

d) Las regalias facilitan la situacion de
corriente de liquidez del licenciatario (o la tasa de
salida de divisas);

e} Cuando se incluye una cldusula del cliente
mas favorecido (pdg. 63), una reducciéon en las
regalias concedidas a otras firmas puede hacerse
extensiva inmediatamente al licenciatario, ya que
resulta ficil expresar la reduccion;

S} Los cdnones de regalia se pueden diferen-
ciar con respecto a mercados de importacion y
exportacion, etc., y pueden negociarse de manera que
varien a lo largo del tiempo;

g/ En cualquier momento de la duracién del
contrato, el pago de regalias puede convertirse a una
suma global (con aprobacion del licenciante), lo cual
limita la responsabilidad futura por concepto de pagos;
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h) Son posibles canones de regalias ajustados,
esto es, el costo de los componentes importados
puede deducirse del valor de las ventas del producto
al calcular la base de regalia (resultan posibles
formulaciones de regalia ajustada segin compo-
nentes);

i) Los cinones de regalia pueden reajustarse si
el know-how no funciona como estaba previsto

(pdg. 29).
Las desventajas del pago en cuotas son:

a) Los aumentos de los precios de los
productos debidos a inflacion local o a impuestos
sobre los insumos aumentan también el ingreso del
licenciante sin que éste haga ninguna contribucion a
la empresa;

b) No se puede estimar con ninguna certi-
dumbre el ingreso del licenciante a lo largo del
periodo del contrato.

Evidentemente, el pago de regalias en cuotas
ofrece més ventajas que el pago en suma global. Esto
explica su amplio atractivo. A reserva de su
evaluacion con arreglo al concepto del NPV, el tipo
de acuerdo a base de pago de regalias en cuotas ha de
preferirse en general, incluso en los paises en
desarrollo.

Hay ciertas ventajas en combinar los pagos de
suma global con los pagos en cuotas. Una de las
mejores maneras de hacerlo consiste en definir, en el
acuerdo, un punto limite a los pagos, esto es, una
suma acumulativa después de alcanzada la cual el
licenciante ya no recibird otros ingresos por concepto
de regalias. Otro procedimiento consiste en obtener,
en el acuerdo de licencia, la opcion de pagar una suma
global en vez de regalias en cualquier momento a lo
largo de la duracion del acuerdo, lo cual representa un
arreglo mds flexible que el primero.

Maneras de expresar los cinones de regalias

A menudo se dice que el licenciante espera
recibir pagos por el derecho otorgado al licenciatario
a utilizar marcas comerciales, patente, know-how, etc.
Sin embargo, en un acuerdo de licencia, el pago no
necesita estar vinculado a nada en particular, por
ejemplo, a ventas o produccion, sino quc puede
expresarse simplemente como una obligacion de pago
anual. De todos modos, la vinculacién al funcio-
namiento (por ejemplo, canon de regalfa por unidad
de produccién) indica claramente la unidad de
medida que prefiere el licenciatario.

La vinculacién a la produccion, que significa
pago por unidad de producto producido (o vendido:
la definicién es importante), es sencilla cuando una
planta produce Gnicamente uno o dos productos. En
cambio, es inadecuada cuando existe una amplia
combinacién de productos, o el producto es de tal

naturaleza que no se puede medir en unidades, por
ejemplo, cuando un producto tiene diferentes
calidades (diferentes calidades de jabon que se vende
a precios diferentes). Pero la vinculaciéon tiene la
ventaja de que los cambios en los precios de mercado
(por ejemplo, debido a la inflacion) no influyen en la
obligacion del licenciatario por concepto de regalia.

La vinculacion al precio de venta, lo que
constituye una base muy frecuente de regalia, se
utiliza con el mejor resultado cuando no se producen
productos idénticos, por ejemplo, una fundicién que
trabaja segin pedidos de los clientes, la preparacion
de formulas farmacéuticas, etc. Sin embargo, una
manera de tratar la vinculacion al precio de venta
como si fuera una vinculacion a la produccion
consiste en establecer en el contrato un precio de
venta maximo o fijo para calcular las regalias.

En la vinculacion a la produccion como también
en la vinculacion a las ventas es posible prever tasas
descendentes de regalia para una produccion o unas
ventas que superen ciertos valores. Este procedi-
miento ofrece al licenciatario un incentivo para
ampliar los mercados.

Las regalias acumulativas constituyen una
posibilidad mds. En este caso, el canon de regalia
varia junto con el total acumulativo de éstas a partir
de la fecha de comienzo de la produccion. La regalia
puede vincularse a la produccién o a las ventas. La
exposicion de la regalia acumulativa puede asumir las
formas siguientes:

3% sobre las primeras 100.000 unidades de
produccion

2% sobre las siguientes 200.000 unidades de
produccion

1% sobre las siguientes 600.000 unidades de
produccion

Ningun pago de regalia por las unidades que se
producen en exceso de 1.200.000.

(Para estimular las exportaciones, pueden formularse
regalias de incentivo, en que los cnones absolutos de
regalfa aumentan al aumentar el volumen, lo que
constituye una inversion del programa mencionado
mds arriba.)

Si un programa de regalias acumulativas se
formula adecuadamente, no hace falta incluir en el
acuerdo una disposicion relativa al periodo de pagos.

La vinculacion al beneficio es la forma de regalfa
mis lucrativa y mds logica para el licenciatario, ya que
éste no asume obligaciones de pago a no ser que
obtenga un beneficio. También es 0til para un
organismo regulador, puesto que el LSLP se puede
medir con facilidad. Sin embargo, no es una forma
usual debido a la dificultad de determinar el beneficio
en una empresa, por ejemplo, en una que produce
productos diversos, siendo la tecnologia del licen-
ciante tan s6lo una de las tecnologias utilizadas. En
caso de ser inaceptables las regalias totalmente
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vinculadas al beneficio, se pueden establecer regalias
combinadas, por ejemplo, el 1% al valor de las ventas,
mds el 2% al beneficio (determindndose el beneficio
segun una formula contenida de comiin acuerdo).

Cénones minimos de regalia

Los organismos reguladores de muchos paises en
desarrollo no permiten regalias minimas, por
considerar que el licenciante debe compartir el riesgo
del licenciatario en el mercado. Sin embargo, cuando
un acuerdo de licencia prevé un pago por adelantado,
es dificil distinguirlo de un pago de regalia minima.
En realidad, un pago por adelantado puede significar
simplemente la capitalizacion de futuras regalias
minimas.

Aqui se recomienda que se acepte un honorario
minimo si el licenciante tiene buenos motivos para
exigirlo, pero a base de reciprocidad; esto quiere decir
que, cuando se prevé una regalia minima, el
licenciatario debe tener el derecho reciproco de fijar
un limite méximo a los pagos de regalfa en cualquier
afio contable.

Resumen: pautas para examinar los cinones
de regalia

Los principios siguientes se ofrecen como pautas
para examinar los canones de regalia:

a) Las regalias deben considerarse como un
pago por el derecho de uso de la propiedad industrial,
y no como un pago por los servicios del licenciante o
como un pago por el contenido de la tecnologia;

b) Las regalias deben pagarse siempre por algo
recibido, por alguna ventaja para el licenciatario
definida en el acuerdo, y esa ventaja debe ser de la
eleccion del licenciatario (know-how, marcas comer-
ciales, patentes, etc.). O sea que las regalias no deben
aplicarse de manera vaga al contenido de un acuerdo,
sino que deben estar en relacion con la jerarquia de
necesidades del licenciatario (por ejemplo, know-how
mds bien que marcas comerciales). Cuando sea
posible, deben hacerse pagos separados por cada
elemento de la cartera de tecnologia (por ejemplo,
marcas comerciales, patentes o know-how). El
elemento principal de una cartera de tecnologia no
debe aparecer como exento de regalia, en tanto que la
remuneracién estd vinculada a un elemento menos
fundamental del paquete de licencia;

¢) Las regalias deben tener una relacién a la
transferencia de tecnologia (la transferencia de
calidad, pericias e informacién técnicas) como la que
tienen los incentivos fiscales y financieros a la
inversién de capital. El canon de regalfa debe servir
como un incentivo autorregulado al licenciante para

que eleve al mdximo la adicion de valor a la empresa
local, pues, de no ser asi, las regalias para el
licenciante se convertirian en una fraccion del canon
primordial de regalia (esto es, regalia ajustada segin
componentes):

d) Debe reconocerse en el canon de regalia el
aspecto de distribucion de ingreso; esto es, el canon
de regalia debe considerarse como un instrumento
para compartir el ingreso entre el licenciante y el
licenciatario, expresindose asi la parte que corres-
ponde al licenciante en los beneficios de la empresa;,

e) La distribucion del ingreso depende del
nivel de beneficios del licenciatario. Para un canon
dado de regalia, el LSLP aumenta cuando los
beneficios del licenciatario disminuyen. De esta
manera, los cdnones de regalia deben evaluarse en
términos de los beneficios conocidos o estimados de
la empresa,

f) Como corolario de lo anterior, en las
operaciones de elevado beneficio, las regalias
permisibles (a base del valor de las ventas) pueden ser
elevadas sin que el licenciante reciba una parte
desproporcionadamente alta del ingreso, en tanto que
en las operaciones de bajo beneficio, o en las etapas
que preceden a aquella en que la empresa alcanza la
madurez de su beneficio, las regalias a cualquier nivel
pueden favorecer excesivamente al licenciante en la
distribucién del ingreso;

g) Toda evaluacion de los cdnones de regalia
debe considerar el valor agregado a los componentes
importados y servir para maximizar la relacién valor
agregado/pagos de regalias;

h) 1a aprobacién de los cinones de regalias
debe considerarse en términos del periodo durante el
cual se hardn pagos y del volumen de produccion
involucrado;

i/ Para obtener la mayor flexibilidad en la
aprobacién de regalias, los gobiernos deberian
estimular a posibles grupos de licenciantes vy
licenciatarios para que presenten diversas posibili-
dades de pago (honorarios de suma global, regalias en
cuotas o alguna combinacion), quedando la eleccion
entregada al gobierno;

J)  Los pagos de regalia en suma global deben
considerarse como una capitalizacion de regalias en
cuotas, por lo cual han de ser directamente
comparables con éstas. Debe utilizarse la técnica de
NPV para los fines de comparar pagos de regalias en
cuotas y en suma global,

k) Todo pago de regalia en suma global debe
expresarse en el acuerdo de licencia como un pago
“en lugar de regalias en cuotas”, a fin de que quede
claro para el licenciante que asume ciertas respon-
sabilidades frente al licenciatario mientras dure el
acuerdo;

1) Los pagos de regalias en cuotas son
preferibles a los pagos en suma global, porque tienden
a vincular la ganancia y el riesgo del licenciante a la
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ganancia y el riesgo del licenciatario mientras dure el
acuerdo;

m) Los cinones de regalia deben considerarse
también desde el punto de vista de las concesiones
hechas por el licenciante —exclusividad, territorios,
utilizacion de marcas comerciales, acceso a mercado—
que pueden ser valiosas tanto para el licenciatario
como para el pafs;

n) Los pagos por servicios técnicos, servicios
de ingenieria, consultoria, etc., deben considerarse,
en todo lo posible, no como pagos por lo que se
suministra sino como pagos por el esfuerzo que
supone el suministrar dicho servicio.

En el anexo II.C. aparece una lista-guia para
evaluar las disposiciones sobre remuneracién en los
acuerdos de licencia.



VIII. Disposiciones juridicas y administrativas

Ciertas disposiciones usuales, o “cldusulas de
cajon”, figuran en todos los acuerdos de licencia: las
mds importantes de ellas se examinan a continuacion.

Algunas de estas disposiciones tienen un caricter
mds juridico que comercial. Son ellas:

ldentificacion de las partes en el contrato,
incluidas o no las filiales

Credibilidad, transmisibilidad y divisibilidad del
contrato durante la vigencia de éste.

Fuerza mayor

Notificaciones oficiales-direcciones en las que se
pueden hacer las comunicaciones, notificaciones,
pagos, etc., disposiciones sobre facturacion;
eficacia de la fecha de notificacién

Arbitraje

Derecho aplicable al contrato; aprobacion oficial
Rescision

Fecha de entrada en vigor

Convertibilidad de las monedas

Impuestos y tasas oficiales

Independencia del acuerdo, es decir, ausencia de
relacién con otros contratos

Cliusula de reserva de derechos (la renuncia a
cualquier derecho derivado del incumplimiento
no implica que se renuncie a ninguno de los
demds)

Poderes de los firmantes del acuerdo

Otras disposiciones de estilo son de caricter a la
vez comercial y juridico. Son las siguientes:

Preimbulo del acuerdo

Definiciones

Secreto

Duracidn del acuerdo

Deber de diligencia del licenciante

Infraccién por terceros (véase “patentes’)

Derechos terminales

Cldusula de licenciatario :nds favorecido

Con excepcion del arbitraje, no se analizard el primer
grupo de las cliusulas enumeradas, dado que no hay
un punto de vista especial propio de los paises en
desarrollo que las afecte.
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Arbitraje

En los acuerdos internacionales, difieren las
nacionalidades de las partes y el lenguaje constituye a
menudo una transaccién entre expresiones que
pueden interpretarse de distinta manera; es conve-
niente, pues, incorporar un procedimiento para la
solucién de conflictos. Ademds, en un contrato
comercial, como el de licencia o el de transferencia de
tecnologia, un procedimiento ripido para resolver las
controversias es beneficioso para ambas partes. Si no
se prevé el arbitraje en el acuerdo y se presenta un
diferendo, habrd que resolverlo ante los tribunales,
cuyas normas sobre la prueba, procedimientos de
sustanciacion, etc., son engorrosos y caros.

El arbitraje es un procedimiento legalmente
reconocido en la mayoria de los paises y puede
utilizarse en muchas cuestiones como sustituto de los
procedimientos judiciales. La cliusula compromisoria
en un contrato obliga a las partes a someter a arbitraje
ciertas cuestiones que no son de orden piblico. El uso
del arbitraje lleva a un dictamen, no a una sentencia.
Los laudos arbitrales no son ejecutivos hasta que un
tribunal asi lo decrete. Por lo tanto, el procedimiento
fijado para el arbitraje ha de ser pertinente para el
derecho que rige el acuerdo (y debe estar definido en
el acuerdo mismo) y tener presente el tribunal en el
cual se decretard la ejecucion.

Se pueden detallar en el contrato los procedi-
mientos de arbitraje aplicables o se puede estipular
simplemente que se recurrir4 a los servicios de una de
las asociaciones de arbitraje reconocidas, por ejemplo,
la Cimara de Comercio Internacional (CCl), de Paris.
En la cldusula compromisoria se suele disponer que
cada una de las partes designe un 4rbitro y que los
drbitros asi designados elijan a una tercera persona
como drbitro neutral, para el caso de que no
concuerden en esta eleccion, puede establecerse que
un tribunal designe el tercer 4rbitro. Se puede
concretar luego que las normas de arbitraje sean las de
Ia CCI. Es también corriente declarar que el dictamen
comin de dos cualesquiera de los 4rbitros ha de
tenerse por definitivo y vinculante.

Algunos aspectos dignos de tener en cuenta para
los paises en desarrollo son:

Lugar donde se efectuari el arbitraje

Idioma de las actuaciones

Responsabilidad por los gastos de arbitraje

Tribunales que decretarin la ejecucion del laudo
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Aunque estos puntos pueden ser también
aplicables a los acuerdos entre organizaciones de
paises desarrollados, las consecuencias en materia de
divisas son peculiares de los paises en desarrollo. Por
ejemplo, en caso que el lugar del arbitraje fuera el
pais del licenciante (o un tercer pais), jautorizaria el
pais en desarrollo la salida de las divisas necesarias a
efectos del viaje y las dietas de los representantes del
licenciatario y del tercer arbitro? Siel lugar es el pais
del licenciatario, ;no estaria el licenciatario inclinado
a someter con frecuencia conflictos a arbitraje, dada
la diferencia de costos que existe en perjuicio del
licenciante? Y ademads, si una controversia desem-
boca en una solucidn financiera desfavorable para el
licenciatario, ;estard el pais en desarrollo dispuesto a
soportar la deuda consiguiente en divisas extranjeras?
Las disposiciones sobre arbitraje deben, por lo tanto,
tener en cuenta estas pusibilidades.

Se dispone generalmente que, si una de las partes
suscita una controversia, el lugar del arbitraje sea el
pais de la otra parte. Esta disposicion tiene por objeto
desalentar e! recurso al arbitraje (no resuelve, empero,
el problema de las divisas). Una solucion extrema
consiste en omitir toda disposicion sobre arbitraje y
exigir que todos los conflictos se resuelvan en el
tribunal del pais del licenciatario.

Preambulo del acuerdo

El preimbulo contiene las cliusulas expositivas
(“considerandos”). En ellas se declara la finalidad del
acuerdo y tanto el licenciante como el licenciatario
hacen ciertas afirmaciones. El andlisis de estos
aspectos es de gran importancia, aunque la redaccion
de las cldusulas pueda parecer 0til s6lo a efectos
juridicos.

La finalidad del acuerdo debe resultar clara-
mente del preimbulo y contener los objetivos del
empresario y del pais en desarrollo (pdgs. 2-3). A
este respecto deben aplicarse diversos criterios
analfticos. ;Define el licenciante la finalidad o
finalidades? ;Tiene el acuerdo por objeto Ia
fabricacién y venta de un conjunto de productos o la
adquisicion de ciertos derechos (por ejemplo,
patentes, marcas) o ambas cosas? ;Se persigue el fin
de tener acceso a la tecnologia y técnicas del
licenciante y de obtener su asistencia en materia de
fabricacion y comercializacién o se procura obtener el
derecho de fabricar y vender un producto patentado?

Andlogamente, deben quedar claras en el
predmbulo ciertas afirmaciones. ;Es el licenciante
duefio o usuario de la patente, el know-how, la marca,
la maquinaria patentada, etc., que son objeto de
licencia? En caso contrario, ;a qué titulo tiene
derecho a conceder la licencia? ;Tiene el licenciante
experiencia en la utilizacién del proceso que es
materia del acuerdo? ;Se distribuye comerciaimente
el producto cuya licencia se ha concedido? Esto es
particularmente importante en sectores que afectana

la seguridad (componentes eléctriccs), en campos de
empleo criticos (productos farmacéuticos®® e insec-
ticidas) esferas en las que pueden no haberse
elaborado normas nacionales. Esas afirmaciones
representan declaraciones de garantia por parte del
licenciante vy, llegado el caso de que se dicte una
sentencia judicial o un laudo arbitral, tendrdn un peso
considerable en la determinacion de su responsa-
bilidad. De modo semejante, si el licenciante ofrece
servicios tales como ingenieria o consultoria, jafirma
que tiene conocimientos y experiencia en estas
esferas? Y también, ;estd enterado el licenciante de
las condiciones que imperan en el pais en desarrollo?
,Ha visitado el pais del licenciatario y el emplaza-
miento propuesto de la fabrica? ;Ha presentado una
propuesta técnica preliminar? ;Reconoce el licen-
ciante que el licenciatario prevé construir su planta
durante un periodo mds largo que el normal en los
paises desarrollados?

Dada la importancia de estas circunstancias, se
dan a continuacidn ejemplos de considerandos (la
redaccion juridica puede diferir segin los casos):

HABIDA CUENTA QUE el Licenciante se dedica a la
manufactura y venta mercantil en toda Europa
de los productos enumerados en la lista A y
posee conocimientos técnicos de fabricacion,
know-how secreto e informccion comercial al
respecto, asi como experiencia en la construc-
cion de plantas para la manufactura de esos
productos, y que

— el Licenciante estd facultado a comunicar a otros
ese know-how;

— el Licenciante es dueflo o legitimo usuario de las
patentes y disefios enumerados en la Lista By es
propietario de la marca registrada SHARP en la
India y Australia y tiene derecho a conceder la
licencia para el uso de esas patentes, disefios y
marca;

— el Licenciatario desea obtener una licencia
exclusiva para fabricar en la India productos
incluidos en la Lista A y derechos exclusivos
para comercializarlos en Australia y la India con
patentes del Licenciante y utilizar la marca
SHARP en la India y en Australia;

~ el Licenciatario desea que se le transmita el
mencionado know-how y se le facilite infor-
macion sobre comercializacion, y necesita de la
asistencia técnica del Licenciante para construir
y explotar una planta con una capacided
aproximada de 10.000 unidades por tumo de los
productos incluidos en la ListaA, en un
emplazamiento en Roha (India), que se ha de
establecer dentro de los cuatro aflos de la fecha
de entrada en vigor del presente acuerdo;

381 0s paises en desarrollo no deben servir de campo de
prueba para medicamentos y productos farmacéuticos que el
licenciante no comercialice normalmente.
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—  los representantes del Licenciante han visitado
Roha y examinado las condiciones del emplaza-
miento, y la disponibilidad por parte del
Licenciatario de mano de obra calificada y no
calificada y de personal de gestion,

— el Licenciante estd dispuesto a conceder esos
derechos, suministrar know-how v prestar
asistencig técnica y en materia de construccion,
y el Licenciatario estd dispuesto a aceptarlo.

POR TANTO, en consideracion de lo expuesto y por
otros motivos, las partes convienen en lo
siguiente: . . .

Definiciones

Las definiciones se utilizan para describir y
delimitar el alcance del acuerdo. La descripcion de la
tecnologia objeto de licencia se refiere por lo comin
a expresiones técnicas relacionadas con el producto,
la planta, su capacidad, la calidad y particularidades
del know-how. Una cuidadosa definicion de los
términos técnicos es de importancia decisiva para el
establecimiento de declaraciones de garantia sobre el
funcionamiento, lo cual es motivo de preocupacion
para los paises en desarrollo. Las definiciones
delimitaiivas se aplican a temas tales como la
exclusividad, patentes y marcas, para las cuales
existen generalmente definiciones uniformes, muchas
veces codificadas en leyes o fijadas por la
jurisprudencia. Sin embargo, algunas definiciones
delimitativas pueden ser propias del acuerdo, tales
como patentes y marcas, territorio y valor de las
ventas (base de las regalias), definiciones que exigen
una cuidadosa formulacion.

Definiciones vagas (del “producto”, como “insec-
ticidas™; de la “capacidad”, como “10.000 botellas al
afio””; del *“know-how”, como “informacién no
patentada”; o de la “regalia™, como “‘el 6% del valor
de las ventas”) pueden llevar a diferendos en la
ejecucion de un proyecto. Los insecticidas pueden
implicar Onicamente la formulacién de material
bésico importado; “10.000 botellas” puede no indicar
una capacidad por turno (por lo tanto, una
viabilidad); el know-how no patentado puede ser
meramente informacién facilmente obtenible en el
dominio publico, y el “valor de las ventas” puede
incluir elementos de envasado y fletes sobre los que se
han de pagar regalias, etc.

Las definiciones claras robustecen las relaciones
entre las diversas cldusulas de un acuerdo. Asi, el tipo
de regalia debe relacionarse con el producto objeto de
licencia, con el know-how, etc.; entre las definiciones,
son importantes las del know-how y el valor de las
ventas. La definicion de know-how ha sido tratada
extensamente en el capitulo IIl. A continuacidn se
examina el valor de las ventas.

En muchos acuerdos, la regalia que el licenciante
espera recibir se define en términos de las ventas del

licenciatario (es decir, la base de las regalias). La
definicion de esta iltima expresion varia mucho
seglin los acuerdos y, si se interpreta incorrectamente,
puede convertirse en una gran carga para el Estado
(por via de los pagos que haga el licenciatario),
trastornando todas las apreciaciones anteriores sobre
la aceptabilidad de un tipo de regalia propuesto
(pdgs. 48-50).

El valor de las ventas es, desde luego, el volumen
del producto vendido multiplicado por el precio a que
se vende. Pero el precio tiene muchos elementos
constitutivos: costo de los materiales importados,
materiales locales, mano de obra, depreciacion,
intereses, utilidades, etc., incluidas las regalias. Puede
tarmbién comprender los impuestos relacionados con
el producto (impuestos a las ventas y al consumo),
costos de transporte a los puntos de distribucion,
costos de envasado. El precio puede ser también el
“precio de lista”, el precio tras los descuentos por
pronto pago y descuentos comerciales, etc. Una
definicién del valor de las ventas del tipo que se
ofrece a continuacion (bastante complejo, pero que
indica las opciones de que dispone el licenciatario)
puede reducir al minimo el riesgo de malas
interpretaciones y facilitar un rdpido cdlculo.

El valor de las ventas serdn los ingresos netos
obtenidos por el licenciatario de la venta de los
productos objeto de la licencia tras la deduccion de
los descuentos normales y acostumbrados por pronto
pago y descuentos comerciales, devolucion de
productos, gastos de transportes pagados por el
licenciatario, impuestos a las ventas y al consumo
directamente percibidos y pagados por el licenciatario
en relacion con el producto vendido; los demids
ingresos netos obtenidos se ajustardn del siguiente
modo.

a) El costo c.i.f. de los componentes adquiridos
al licenciante para su empleo en la fabricacion de los
productos objeto de la licencia se deduciri de los
ingresos netos tal como se definen en el parrafo
anterior;

b) Los ingresos procedentes de la venta de los
productos objeto de la licencia a filiales controladas
por el licenciatario se calcularin al 107 de los
ingresos netos;

¢) Los gastos suplementarios de envase para la
exportacion, llegado el caso, se deducirdan al calcular
los ingresos netos.

Secreto

El secreto puede referirse a muchos aspectos del
acuerdo contractual, a saber:
a) A los conocimientos técnicos que se revelan;

b} A los datos sobre comercializacion vy
competencia;
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¢) Al contenido general de los acuerdos
Suscritos;

d) A las visitas guiadas a las plantas, etc.

Aunque los puntos b} y ¢} pueden valer para
todo tipo de acuerdo, el @} es Gnicamente pertinente
cuando se revela know-how secreto. Junto al
“secreto”, debe hacerse constar el “plazo” durante el
cual se ha de mantener (véase la seccion siguiente).

En un acuerdo de know-how, el secreto no puede
extenderse a toda la informaci6n técnica suministrada
por el licenciante. Por esta razon, es preciso definir la
informacién que no cae dentro del dmbito del secreto
(véase pag. 14).

Los datos secretos sobre comercializacion y
competencia que el licenciante pueda suministrar al
licenciatario (o viceversa) son de gran ayuda para el
receptor. A diferencia de la informacién técnica, no
hay por lo general interés nacional en estimular la
difusion de esa informacion. Por consiguiente, es
aceptable la proteccion de esos datos.

La obligacion de mantener secreto el objeto
material del acuerdo, que constituye el contenido del
acuerdo, es un tema delicado en los paises en
desarrollo. Los acuerdos de licencia corrientes no
contienen esa estipulacion y ella debe evitarse.

En los acuerdos normales no se prohibe tampoco
admitir a visitantes ocasionales en las plantas. Si es
necesario, se puede pactar un derecho expreso a este
respecto.

Duracion de los acuerdos

La duracién del acuerdo de licencia tiene
consecuencias particulares para los paises en desa-
rrollo. Se determina generalmente mediante nego-
ciaciones entre licenciante y licenciatario, pero a
menudo participa el organismo regulador oficial. Los
organismos reguladores tienden a fijar una duracion
mdxima uniforme para todos sus acuerdos de
tecnologia. Las razones que inclinan a esa politica
son:

a) Seiiala un plazo a la salida de regalias;

b} Contribuye a garantizar que no se impondra
al licenciatario una excesiva obligacion de secreto (el
know-how tiene muchas veces una vida atil limitada);

¢/ Advierte al licenciatario que debe asimilar la
tecnologia en el periodo asignado (porque, tras su
expiracién, no puede esperar recibir orientacion del
licenciante).

La conveniencia de establecer un plazo miximo
uniforme para los acuerdos de licencia debe, no
obstante, considerarse en relacién con las posibles
consecuencias nocivas que ello pueda acarrear al
licenciatario. Puede resultar perjudicial para éste en
cuanto puede limitar o afectar:

a) Su acceso a la asistencia del licenciante en el
desarrollo de mercados de exportacion;

b) Su acceso a los componentes, materiales o
servicios concretos solo obtenibles por conducto del
licenciante;

c¢) El afluyjo de perfeccionamientos de los
procesos;, por ejemplo, a menos que el licenciante
obtenga alguna ventaja, titubeard antes de dar a
conocer perfeccionamientos en los Gltimos afios del
acuerdo;

d} Aflujo de alta tecnologia basada en el
know-how secreto.

Cabe observar que existen tres tipos de periodos,
o duraciones, especificados en los acuerdos de licencia
en aquellos paises en desarrollo donde existen
sistemas reguladores. Es preciso entender la intencion
a que responde cada uno de ellos. Corresponden al
periodo en el cual:

a) El licenciatario estd obligado a efectuar
pagos de regalias (o de otros honorarios periddicos)
el periodo de pagos:
bJ El licenciante debe mantener confidencial la
informacion técnica revelada el periodo de secreto;

¢) Son vilidas las obligaciones generales del
licenciante y del licenciatario (por ejemplo, la
asistencia en la exportacion por parte del licenciante
o la retrocesion de perfeccionamientos por ambas
partes) - el periodo de las obligaciones.

Estos tres periodos pueden variar ampliamente,
pero cabe evitar una gran parte de la confusion si en
algunas situaciones se puede pactar un periodo Gnico
que abarque todos los aspectos de la licencia.

Sin embargo, muy a menudo, el periodo de
mantenimiento del secreto es mds largo que los otros
dos, particularmente para “altas tecnologias’ no
protegidas por patentes.

Periodo de pagos

El periodo de pagos es el mas facil de convenir, si
el costo de la licencia (véase ‘‘remuneracion”) es
plenamente apreciado por el licenciatario. El tipo de
la regalia y el periodo durante el cual correrdn las
regalias interesan tanto al licenciante como al
licenciatario. Pero desde el punto de vista de este
altimo, las obligaciones del licenciante pueden ser
mantenidas mds eficazmente si se prolonga el pago de
los honorarios. Esta es una de las razones por las que
en la presente monografia no se recomiendan los
acuerdos de know-how mediante pago de una suma
global.

Ademds, en el andlisis de la regalia como
mecanismo de reparto de ingresos, se mostré que la
LSLP solo es equitativa (desde el punto de vista del
pais del licenciatario) cuando la rentabilidad del
licenciatario alcanza la madurez (pdg.48). Es
conveniente ademds, desde el punio de vista del
licenciante, que las regalias se paguen con cargo a las
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utilidades y no con los ingresos anteriores al devengo
de éstas. Si la duracidn es excesivamente breve, de
modo que la empresa del licenciatario no puede llegar
a una madurez rentable, todos los pagos que haya
hecho al licenciante pueden dar origen a utilidades
excesivas para éste.

Periodo de secreto

En este aspecto radica la mayor dificultad con
que se enfrentan los organismos reguladores. Solo
factores estimativos pueden orientar la determinacion
de este periodo. La calidad de la tecnologia recibida
debe ser la consideracién que resuelva en definitiva el
conflicto entre las necesidades del licenciante y del
pais en desarrollo. Es preciso, sin embargo, tener
presente el comprensible punto de vista del
licenciante: mientras se mantengan sus secretos, su
informacion sigue siendo valiosa y utilizable, es decir,
puede otorgar licencias a otros, proteger las empresas
de su propiedad, o trabajar con dos o mas licencia-
tarios en el mismo pais.

Periodo de las obligaciones

Hay que examinar detenidamente el tiempo
durante el cual rigen las obligaciones mutuamente
intercambiadas. Debe haber tiempo suficiente para
que el licenciatario pueda:

a) Asimilar la tecnologia transferida en medida
tal que la planta funcione con la mayor eficiencia a
plena capacidad;

b) Adquirir la confianza de que puede explotar
la planta en las mencionadas condiciones sin ayuda
del personal del licenciante (la etapa de asimilacion de
la secuencia de transferencia de tecnologia, pag. 1).

¢} Adaptar y desarrollar tecnologia adecuada a
las condiciones locales y quizd innovar con respecto a
las aptitudes e informacion aprendidas (la etapa de
control de la secuencia de transferencia de tecno-
logia);

d) Establecerse en los mercados de exportacion
objeto de la licencia (es decir, en los mercados en que
el licenciante ha acordado prestar su apoyo a las
actividades del licenciatario).

Cada uno de los periodos debe ser claramente
definido. Excepto en cuanto a los pagos inicial y
final, el periodo de pagos debe arrancar normalmente
del momento en que la planta alcanza el nivel de
funcionamiento de aproximadamente un tercio de su
capacidad®”. El periodo secreto debe correr normal-

*7 Las regalias acumuladas que se deben al licenciante
hasta el momento en que la planta llega a un tercio de la
capacidad se pagarian con la primera cuota de regalias.

mente desde el inomento en que el licenciante revela
informacion secreta. El periodo de las obligaciones
comienza por lo coman en la fecha de entrada en
vigor del acuerdo.

Utilizando como patron un periodo de cinco
afios para las obligaciones, se pueden admitir plazos
mds largos cuando:

a) Hay mercados de exportacion que han de ser
objeto de desarrollo o de apoyo:

b) El licenciante depende del licenciatario para
el suministro de insumos fisicos;

¢} El proyecto involucra integracion ascendente
0 descendente con la ayuda y la aprobacion del
licenciante,

d) Los pagos se basan en tipos de regalia
ajustados a los componentes:

Los acuerdos de corta duracion seran bene-
ficiosos cuando:

a) Estén en juego tecnologias de bajo nivel que
puedan ser asimiladas rdpidamente (es decir, indus-
trias de montaje):

b} La finalidad del acuerdo sea, de modo
implicito o explicito, obtener marcas u otros
derechos de comercializacion (en mercados nacio-
nales) mds bien que el uso de tecnologia;

c) El licenciante no pueda aceptar un tipo de
regalia ajustado a los componentes;

d) Se trate de patentes de validez o importancia
dudosa,

e/ El licenciante haya hecho una inversion
sustancial en la planta del licenciatario;

f) La asistencia técnica y de ingenieria
constituyen un iNnsumo primario.

La redaccion juridica y la ubicacién de las
divcrsas operaciones pueden ocasionar problemas. Se
reccmienda que se incorpore, bajo el concepto
corriente de *“condiciones generales”, lo siguiente:

Salvo lo dispuesto en la clausula . . . (1a clausula
sobre pagos en la que se establece el tipo de las
regalias y el periodo durante las cuales se deberdn) y
la cldusula . . . (la cliusula donde se fija el periodo
durante el cual se debe mantener el secreto - llamada
normalmente CLAUSULA DE CONFIDENCIA-
LIDAD) cesard la vigencia de lo dispuesto en el
presente acuerdo a los cinco afios de la FECHA DE
ENTRADA del mismo, a menos que se renegocie
antes de la expiracion de este plazo.

Derechos terminales

Si no ha habido incumplimiento de lo pactado
por ninguna de las partes o si se ha producido un
incumplimiento y se ha resuelto, los contratos
expiran normalmente tras un plazo estipulado
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(periodo de las obligaciones activas). En los paises
industrializados, la extincion de un contrato puede
entrafiar la pérdida de los derechos comprendidos en
la licencia — utilizacion de know-how, fabricacion o
venta bajo patentes, uso de marcas, exclusividad,
aflujo de perfeccionamientos y acceso a los mercados
donde pueden venderse los bienes de marca, etc.

Al establecer expresamente derechos terminales,
el pais en desarrollo trata de prolongar la utilizacion
de ciertos derechos, entre los cuales el mas importante
es el derecho permanente a usar el know-how sin
contrapartida de pagos (a menos que el contrato sea
renegociado). Si el know-how estd protegido por una
patente y la vida de ésta se extiende mds alli de la
duracién del contrato, el pais en desarrollo exige al
licenciatario que negocie el derecho expreso a utilizar
el know-how durante el resto de la vida de la patente,
incluso si el licenciante pide a cambio regalias
iniciales mds elevadas. Los derechos terminales deben
examinarse también desde el punto de vista de las
obligaciones de secreto. ;Recupera el licenciante el
derecho de propiedad respecto de los dibujos,
disefios, etc.? ;Puede el licenciatario, sin revelar el
secreto, utilizar el know-how para ampliar la
produccién de productos no conexos?

Clausula de licenciatario més favorecido

En la cldusula de licenciatario mds favorecido se
declara que el licenciante modificard la licencia
existente para equipararla a otra que haya concedido
posteriormente a otra parte y que contenga
condiciones mds favorables sobre la misma cuestion,
por lo general el tipo de la regalia (regalia continua),
ya que seria poco prictico modificar todas las
condiciones. A continuacidn se da un ejemplo de esta
cldusula.

El licenciante conviene en que no concederd una
licencia sobre el know-how definido en el presente
contrato a ninguna persona, firma o empresa por una
regalia de un tipo inferior a la que se exige del
licenciatario sin que éste se beneficie de él a partir de
la fecha de entrada en vigor de esa licencia mds
favorable; en caso que el licenciante conceda esa
licencia mds favorable, lo notificara prestamente al
licenciatario y le comunicard el cambio del tipo de
regalia que afecta a esta licencia; pero se entiende por
una y otra parte que ninguno de los demds pactos del
presente acuerdo serd por ello modificado o
dispensado y que el presente acuerdo no se verd
afectado de ninguna otra manera.
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En los paises en desarrollo, donde los escasos
recursos financieros u otros recursos que imponen
limitaciones, como la energia, tienen que usarse de la
manera mas Gtil, el organismo regulador se enfrenta a
menudo a la tarea de seleccionar una tecnologia de
entre una variedad ofrecida en competencia, que se
refieren a un determinado producto (o esfera de
proceso): es decir, ha de seleccionar entre empresarios
que ofrecen tecnologias en competencia.

Comunmente, la aprobacion de cierta tecnologia
se expresa en el proceso gubernamental de inscribir
un acuerdo de colaboracion entre un empresario
nacional y el propietario extranjero de la tecnologia.
Sin embargo, la aprobacion de la tecnologia para que
la empleen empresas del sector privado no constituye
un respaldo expreso de la misma por el Gobierno,
como lo es la aceptacion del empresario (un
inversionista aceptable) y de sus condiciones de
colaboracion con el licenciante. En este proceso, se
reconoce que la utilizacion de tecnologia lleva
consigo un elemento de riesgo, que debe sobrellevar
casi solamente el empresario. El riesgo no esta
siempre asociado con las insuficiencias o la
inconveniencia de la tecnologia: podria hallarse en la
insuficiencia de la demanda, la subestimacion de la
inversion, las restricciones de caracter judicial (por
ejemplo, por violacion de patente), o factores
similares. Sin embargo, en el sector phblico existe un
respaldo gubernamental implicito de la tecnologia
que empleard una unidad del sector. Al aprobar una
transaccion de tecnologia, el organismo regulador
realiza una tarea limitada. Los empresarios que
presentan sus propuestas ya habran evaluado ofertas
tecnoldgicas rivales. Igualmente, el nivel de riesgo que
asumen los empresarios puede diferir del de los
funcionarios gubernamentales, porque entran en
juego valoraciones subjetivas de niveles de inversion,
mercados, combinacion de productos, especifica-
ciones del producto, rentabilidad prevista, etc.

También aparecen factores politicos y sociales
que influyen en la seleccién de tecnologia. Debido a
los créditos vinculados ofrecidos por un pais donante,
el pais receptor puede favorecer a solicitantes cuyas
tecnologias empleen equipo de fabricacion suminis-
trado por el pafs donante. O bien, por motivos de
politica social, puede favorecerse a un empresario de
una agrupacion étnica o social determinada, incluso si
el uso de la tecnologia seleccionada por él no rinde la
mayor ventaja posible al pais (por ejemplo, en
Malasia). Asimismo, las consideraciones financieras
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pueden favorecer a cierta tecnologia, puesto que la
firma que se propone usarla puede ser cipaz de
obtener altos insumos de capital extranjero que
necesita la economia; o bien, al extremo opuesto de
los casos posibles, puede que sea bien recibida la
tecnologia que no esté unida a participacion de
capital.

Por estos motivos, la funcién de un organismo
regulador solo puede considerarse en el sentido de:

a/ Examinar el proceso por el cual el
empresario ha seleccionado cierta tecnologia;

b} Seleccionar entre tecnologias competitivas
pero, por lo demds, aceptables (empresarios rivales),
teniendo en cuenta las restricciones de recursos
(energia, divisas, aptitudes técnicas):

¢) Examinar la tecnologia desde el punto de
vista de la economfa nacional, teniendo en cuenta:

i) La capacidad de la infraestructura
nacional para apoyar la tecnologia;

ii) El valor agregado y otras aportaciones
que la tecnologia hard a la economia;

ii) La capacidad del receptor de tecnologia
para asimilarla y usarla:

iv) El costo de la tecnologia.

v) La fuente de la tecnologia y su cartera
de apoyo (patentes, marcas comer-
ciales);

vi) Las condiciones que controlarin el uso
de la tecnologia (por ejemplo, condi-
ciones del acuerdo de licencia).

Examen de la seleccion de tecnologia
por el empresario

Toda la variedad de productos fabricados y
elaborados se puede dividir en tres amplias clasifi-
caciones (véase también pags. 23-34) y tres subclasi-
ficaciones, como sigue:

Clasificaciones amplias

I. Industrias basadas en la extraccién — mine-
rales, carbdn, petréleo, etc.

II. Industrias de montaje, o basadas en
diseflos — automéviles, maquinaria, arte-
factos, muebles, etc.




La seleccion de tecnologia

65

111. Industrias basadas en procesos metales,
aleaciones, productos quimicos, productos
de refineria, productos farmacéuticos, etc.

Subclasificaciones (esencialmente de la 1II)

1. Industrias de  *‘productos conforma-
dos” - productos de fundicion, barras de
acero, moldeado de pldsticos, etc. (trans-
formacidn fisica de un determinado pro-
ducto de 111)

Industrias de productos compuestos (pin-
turas, cosméticos, productos alimenticios,
etc.)

[89]

3. Combinaciones de 1.y 2. (prendas de vestir,
llantas, etc.  productos formados utilizando
diversos materiales elaborados)

Esta clasificacion se hace para destacar un grupo
de industrias que los organismos reguladores pueden
examinar ficilmente, concentrandose en factores
relacionados con la tecnologia.

En los paises en desarrollo es dificil seleccionar la
tecnologia mejor o mas apropiada para la clasifi-
cacién | como también las industrias fundamentales
de la III, porque, a menudo, los factores de la
tecnologia estdn subordinados a otros factores, tales
como estrategia gubernamental, fuentes de fondos,
ubicaciéon de la planta y mercados de exportacion.
Para la clasificacion 11, la tecnologia, ademds, estd
subordinada, pero a otros factores, particularmente a
los sistemas de gestion respectivos. Sin embargo, para
las tecnologias que caen dentro de las subclasifi-
caciones, el castigo por seleccion erronea (fracaso de
la inversion, despilfarro o pérdida de divisas, etc.)
puede que no sez serio para el pais. Ademis, en este
sector esta establecida la mayor parte de las unidades
industriales del sector privado, y, consiguientemente,
los organismos reguladores se enfrentan con mucha
frecuencia al problema de seleccion de tecnologia en
este campo. La exposicion que sigue se refiere
mayormente a este campo.

La tecnologia, cabe observar, existe en una
relacion triangular con los mercados y la inversion, y
no en una relacion lineal, es decir, que un elemento se
siga del otro. La tarea del empresario es seleccionar
una tecnologia que reduzca al minimo sus riesgos en
inversion y mercados. Este es el proceso de seleccion
que un organismo regulador puede examinar 0til-
mente.

Factores de mercado

Los factores de mercado influyen en la seleccién
de tecnologia principalmente desde el punto de vista
de su viabilidad en cuanto al volumen, a la
combinacion y a la calidad de los productos.

La tecnologia seleccionada debe producir un
rendimiento financiero suficiente respecto a cierta
carga basica es decir, la fraccion del empresario en
el mercado en condiciones de mercados plenamente
desarrollados. Sin embargo, aunque la tecnologia
tenderd a adaptarse a la carga bdsica, debe permitir
variaciones previstas por encima y por debajo de ella.
Con la carga minima (una evaluacién del riesgo del
empresario), la tecnologia seleccionada deberd pro-
ducir un rendimiento de la inversion equivalente o
superior a la tasa de actualizacion (véase a
continuacioén el examen del método de corriente de
liquidez actualizada). La carga mdxima depende, por
supuesto, de la capacidad disefiada de la planta. Por lo
tanto, a modo de ilustracion se escogerd para
emplearse en una planta una tecnologia que dé una
tasa de rendimiento adecuado, diramos, el 167 de la
inversion sobre una base de carga. o de explotacion,
de 10.000 unidades por afio, pero que sea capaz de
absorber un aumento de la carga del 207 (es decir, la
capacidad disedada de la planta) y una carga minima
del 70% (punto en el cual el rendimiento de la
inversion es del 127, el umbral de rentabilidad, la tasa
de actualizacion).

Desde el punto de vista de la combinacion de
productos, un producto seleccionado de la combi-
nacion debe ser capaz de tandas de fabricacion
econdmicas. Es decir, un cambio de la combinacién
no conducird a un aumento repentino en el costo de
produccion medio o 2n la tasa de consumo de
materias primas. En otras palabras, la tecnologia
deberid ser suficientemente flexible y facilmente
adaptable a la combinacion de productos prevista,
conociéndose de antemano las consecuencias “‘adver-
sas” (de los cambios en la combinacion).

La calidad deseada del producto influye, ademis,
sobre la seleccion de tecnologia. Unas especificacio-
nes estrictas del producto (que usualmente pueden no
ser importantes en los mercados internos de
los paises en desarrollo) pueden requerir ciertamente
el uso de tecnologias complicadas. Los costos de
inversién y los costos de explotacion pueden, en
consecuencia, aumentar muchisimo y amenazar los
rendimientos de la inversion. De manera general, el
problema mids corriente en los paises en desarrollo es
simplificar las plantas y las tecnologias, que, por lo
demds, estdn concebidas para los exigentes mercados
de los paises desarrollados.

Uno de los objetivos que inspiran la elevacion de
la calidad del producto es, a menudo, reducir los
costos del usuario o aumentar la conveniencia de éste
en circunstancias de competencia intensa. Los precios
més bajos del producto o mejores envases y
distribucion son a menudo sustitutos eficaces de una
alta complejidad, y pueden servir de compensacion en
la seleccion de tecnologia.
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Factores de inversion

La seleccion de tecnologia afecta profundamente
a la inversion y los costos de explotacion. La
tecnologfa. A, por ejemplo, puede requerir un 30%
menos de inversion en capital fijo que la tecnologra B,
pero el costo de explotacion (costo de la produccion
excluida la amortizacién), con la tecnologia B, puede
ser un 40% mds bajo. Seleccionar la tecnologia en tal
situacion, que ocurre frecuentemente, significa
determinar qué recursos financieros estan disponibles
y evaluar los rendimientos econémicos. En un caso,
un empresario puede sejeccionar la tecnologia A
debido a limitacion de fondos o a falta de divisas,
aceptando de paso la desventaja de altos costos de
explotacién. En otro caso, las concesiones fiscales
pueden hacer atractivo un proyecto que requiere una
gran inversion con tal que los costos de explotacion
sean bajos (tecnologia B).

Un método simple y directo de comparacion, que
es un poco arbitrario, consiste en comparar los
“costos de produccién”, considerandolos compuestos
de sélo dos elementos: amortizacion y costos directos
(en la amortizaciobn se incluye una reduccién del
costo de la tecnologia).

En el cuadro 8 figuran los costos de inversion y
de explotacion de dos tecnologias.

CUADRO 8. COMPARACION Dt TECNOLOGIAS:
COSTOS DL INVERSION Y DI: EXPLOTACION

Base: tamafio del mercado 85.000-95.000 unidades/afio

Concepto Tecnologia A Tecnologia B

1. Capacicad maxima de planta

(unidades) 120 000 110 000
2. lnversion en capital fijo

(en miles de dolares) 2 000 3000
3. Costo de tecnologia

(en miles de dolares) 500° 300

(regalias de (pago en una

pago por suma global)
cuotas)
4. Costos directos por aito
al 80% de la capacidad
(en miles de ddlares)
Materiales 1 400 1100
Energia 700 400
Mano de obra 100 200
Total 2200 1700
5. Amortizacion -inversion en
capital fijo recuperado
en 10 aflos
(en miles de dolares) 200 300
6. Costo de la tecnologia
-recuperado en 10 ailos
(en miles de dolares) 50 30
7. Costo de produccion anual,
(4)Y+(5)+(6)
(en miles de dolares) 2 450 2030
8. Costo de produccion por
unidad, (7)/(1)
(en dolares) 25,52 23,06

dCapilalizacion de las regalias pagadas en cuolas ¢n un
periodo de 10 afios (véase pag. $2).

Aunque la adquisicion de la tecnologia A reduciria la
inversion del empresario y lo comprometeria a una
obligacion menor de pago anual de regalias (ya que
corresponde el pago en cuotas), se preferird la
tecnologia B por su mds bajo costo de produccion,

Cualquier organismo regulador puede realizar con
bastante facilidad este tipo de anilisis aproximado, ya
que los datos requeridos son directos y facilmente
obtenibles, y, en general, no requiere que el
empresario revele material confidencial. Sin embargo,
este cdlculo no tiene en cuenta la influencia del
tiempo en la ejecucion del proyecto, las corrientes de
liquidez, la tasa de crecimiento de los mercados, etc.,
y, lo que es importante, el valor del dinero.

El método mads eficaz para comparar proyectos es
el de corriente de liquidez actualizada, de amplio uso
en la actualidad. Comparado con el método que
figura en el cuadro 8, los cdlculos del método de
corriente de liquidez actualizada se concentran en el
rendimiento del proyecto en su conjunto, mds que en
las ventajas de usar una tecnologia particular. En
otras palabras, el potencial de una tecnologia buena
puede ocultarse por diferencias en el tiempo de
terminacion del proyecto, el calendario de pagos, etc.,
a menos que se hagan correcciones para tener en
cuenta estas diferencias.

El método corriente de liquidez actualizada

El principio en que se basan las evaluaciones de la
corriente de liquidez actualizada es que el dinero
tiene un valor temporal. Cien dolares que se reciban
ahora tienen mads valor que cien dolares que se reciban
dentro de un afio porque entie tanto se podrian
utilizar para ganar un rendimiento (interés) colo-
cindolos en un banco. Es decir, 100 délares que se
inviertan en el dia de hoy al 10% rendirdn 110 ddlares
en un aflo. Por tanto, el valor actual (*‘present
value” = PV) de un suma futura se puede calcular
invirtiendo el procedimiento anterior. Asi, ¢l PV de
110 dolares que se reciban dentro de un afio es de
100 dolares hoy en dia. Similarmente, 121 délares
que se reciban dentro de dos afios valen igualmente
(tie.ien un PV de) 100 dolares hoy en dia. En otras
palabras, 121 d6lares actualizados para dos afios al
10% tienen un PV de 100 dolares.

El PV de un ingreso futuro a una tasa de
actualizacion 7 se obtiene de la formula

= Ingreso futuro
PV (1+r)" (1)

en que n es el afio futuro en el que se espera recibir el
ingreso.

Para llevar este analisis un paso mds adelante, si
sucede que el ingreso en dolares es: al final del afio 1,
600; al final del afio 2, 200, y al final del afio 3, 1.000,
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el PV del ingreso, a una tasa de interés (de
actualizacion) del 10%, es
600 200 | 1.000
PV = X houte it
i b taay
=%5454+ 51653+ 87519
=$1.462,60
mientras que la cantidad sin actualizar serfa de
1.800 dolares.

Si, por otra parte, los tres ingresos anuales fueran
$400, $300 y $1.100, el PV seria:

$363,6 + $247,9 + §827,1 = $1.438,60

Por tanto, la suma de 1.800 délares que se reciba en
la primera secuencia de pagos es de preferir si, como
criterio de computo, se adopta el método de
actualizar ingresos futuros.

Sin embargo, en la evaluacion de proyectos
existen tantos desembolsos (pagos) como ingresos
(cobros), que se dan como capital y como
movimientos de caja. El método de la corriente de
liquidez actualizada no tiene en cuenta esta diferencia
contable. En él hay que estimar la duracion del
activo, lo que corresponde determinar a los
ingenieros.

Una empresa de ingenicria que haya de levantar
un edificio alto en tres afios, puede prever que gastard
$800.000 en una grGa y otros bienes de capital
(duracién del activo, 3 afos), pero que alquilard el
resto del equipo. Puede prever la siguiente estructura
de gastos e ingresos (en dolares):

Al final del Al final del Al final del
primer afio  segundo aho tercer aho

Gasto de capital? - 600 000 100 000 100 000
Pagos por mano
de obra

Pagos por servicios

1 200 000 -3 350000 -1 000000
~300000 ~-400000 -600 000

-2 100000 -3850000 -1 700000
1 800 000 4200000 1750000
- 300 000 350 000 50 000

Pagos recibidos
Ingreso neto

9E| precio de reventa de la grGa al terminarse el
proyecto se considera igual a cero. Por lo comun, algunos de
los activos tendrén un valor de renta residual. Este valor se
afiade a “pagos recibidos” en el afio en que se prevé su
percepcion.

Al actualizar el ingreso neto al 10%, el PV del ingreso
futuro es

—$272.730 + $289.240 + $37.565 = $54.075
lo que se considera el valor actualizado neto, ya que
tiene en cuenta el ingreso actualizado neto a lo largo
de la duracion del activo.

La empresa de ingenieria puede estar obteniendo
y otorgando préstamos para llevar a cabo el proyecto
y pagar los impuestos. Es preciso prever y actualizar
los costos de estas entradas y salidas — intereses ¢
impuestos. Un proyecto serd rentable si su valor
actualizado neto estd por encima de cero (es positivo)
a la tasa de actualizacion supuesta del 10%.

El anilisis del valor actualizado neto permite
seleccionar entre varios proyectos posibles, prefi-

riéndose aquellos con valores actualizados netos mds
altos. Para las comparaciones de proyectos (con
distintas tecnologias) no suelen incluirse tasas de
interés e impuestos. La amortizacion tampoco es un
factor en el andlisis del valor actualizado neto. Sin
embargo, se incluye el costo de reparaciones y
repuestos. El método de corriente de liquidez
actualizada se concentra solo en entradas y gastos, es
decir, dinero recibido y pagado. Por consiguiente, cs
una evaluacion de las corrientes de fondos. En los
cilculos de la corriente de liquidez actualizada no se
consideran las cantidades (véase cuadro 8). Su anilisis
dice en realidad: *‘Puede emprenderse todo lo que
tenga un valor actualizado neto de cero, o superior a
cero, a una tasa de actualizacion de X por ciento”.

Los supuestos bdsicos de este andlisis son: a/ la
tasa de actualizacion aplicada es correcta, y b) esta
tasa permanece invariable a lo largo de la duracion del
proyecto. Pero jpor qué una determinada tasa de
actualizacion?

La tasa de actuaiizacion, factor que existe fuera
de la empresa, no deja margen para la inflacion.
Representa el impacto neto de los costos de obtener
varios tipos de capital (capital social, préstamos. etc.)
en el contexto de la oferta y la demanda de fondos y
de las situaciones de riesgo en el medio ambiente. Los
factores de inflacion se tienen en cuenta por separado
(véase a continuacién).

Sin embargo, con conocer el valor actualizado
neto de un proyecto, por ejemplo, un millon de
dolares, no sabemos si el proyecto se acerca al margen
de aceptabilidad. Para ello se necesita otra medida de
rentabilidad. Se obtiene ésta calculando la tasa
interna  de rendimiento, es decir, el resultado
producido por un proyecto.

El método de corriente de liquidez actualizada se
puede usar para determinar la tasa interna de
rendimiento, la que después se puede comparar con
normas aceptadas de resultado en una determinada
industria o economia. El valor actualizado neto del
proyecto A (que usa la tecnologia X) puede ser
mayor que el del proyecto B (que usa la tecno-
logia Y); pero para satisfacer criterios de aceptacion,
el proyecto A debera tener también una tasa interna
de rendimiento por encima de la tasa corriente de
resultado. Los cédlculos a este respecto también
permiten seleccionar entre proyectos que tienen el
mismo valor actualizado neto.

La tasa interna de rendimiento se calcula
haciendo el valor actualizado neto igual a cero y
calculando el r de la ecuacion (1). Por tanto, la tasa
interna de rendimiento es la tasa que equipara los
gastos a los ingresos.

En el ejemplo de la empresa de ingenieria citado
anteriormente, se puede calcular la tasa interna de
rendimiento resolviendo la ecuacién

0= —300.000 , 350.000 + 50.000
T+r 1+t @+
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para r. Mediante tanteos, resulta ser alrededor del
26%., lo que indicard un proyecto extremadamente
atractivo si la tasa de rendimiento en la industria
fuera del 15% (por ejemplo, los dividendos previstos
para las acciones de preferencia).

En estos cilculos se supone que no existe
infiacion. Para tenerla en cuenta, el PV de un ingreso
futuro ha de ser:

_ Ingreso en el afio 1
PV = e + D)

siendo r la tasa de actualizacion, i la tasa de inflacion
prevista en el afio n, y 1 es el afio de percepcion del
ingreso. Si, en el ejemplo indicado, se considera la
inflacién a un valor constante de 207 al aiio, la tasa
interna de rendimiento estara algo por encima del 8%,
por lo que el proyecto no tiene atractivo a la tasa
corriente de rendimiento de 15%. Sin embargo, las
consideraciones relativas a la inflacion no tienen
aplicacion en la seleccion de tecnologia.

Por tanto, al evaluar las diversas posibilidades de
tecnologia, los rendimientos del proyecto deberdn ser
el criterio financiero guia. Es necesario comparar
tanto el valor actualizado neto como la tasa interna
de rendimiento, y el arreglo combinado tecnologia-
proyecto ha de tratar de aumentar al maximo el valor
actualizado neto en la tecnologia seleccionada.

Ademis del analisis de la corriente de liquidez
actualizada, el organismo regulador también debera
tener en cuenta factores cualitativos, tales como
deficiencias potenciales en el campo técnico (las
calidades de insumos y productos); disponibilidad de
técnicas de gestion (las deficiencias en estos campos
pueden retardar seriamente la ejecucion del proyecto
o repercutir en la utilizacion de la capacidad) y el uso
de datos econdmicos (cdlculos de la duracion de los
activos o precios en un ambiente de competencia).

E|l andlisis de costo-beneficio

En los paises en desarrollo, donde hay exceso de
mano de obra y el capital es escaso, deben ponderarse
los costos y beneficios sociales de usar capital, divisas
y mano de obra. Bajo ciertos supuestos, €s posible
cuantificar el ingreso social y los costos sociales,
evaluarlos durante un periodo dado, y obtener el
valor social actualizado de varias tecnologias posibles
(el equivalente del valor actualizado neto en estudios
industriales). En esa evaluacion se tiene en cuenta el
valor del producto, el costo de insumos importados y
el uso de materiales y mano de obra nacionales y se
los relaciona con los ingresos publicos (derechos de
aduana, impuestos directos) y con los efectos sobre
otros sectores de la economia. Este tipo de andlisis
estd fuera del alcance de este estudio.

Se puede usar un método sencillo, tomado de los
estudios relativos a costos y beneficios sociales, para
seleccionar tecnologia. Mds adelante se muestra un
ejemplo utilizando divisas como criterio de seleccion.

El proceso de evaluacion requiere usar tanto factores
explicitos (factores numéricos siempre aplicables en
decisiones de tecnologia) como factores implicitos
(evaluacion subjetiva de si una determinada relacion
numérica es aceptable en el contexto del pais en
desarrollo).

Por ejemplo, si se gastan 100.000 dolares ahora
en una excavadora mecanica importada, un cliente en
un pais en desarrollo puede ahorrar, desde el punto
de vista de la mano de obra, el equivalente en moneda
nacional de 200.000 délares en costos de excavacion
(relacién 2:1). Sin embargo, aunque no se perjudique
la fiabilidad del proyecto si solo se usa mano de obra
para la excavacion, un cliente (o pais) puede no
favorecer la sustitucion a menos que exista una
ventaja de 4:1 (o una relacion similar), lo que es un
factor implicito. Este criterio de seleccion (‘‘compen-
sacion reciproca’) dependerd, naturalmente, del
insumo evaluado. Por tanto, para maquinaria de
importacion, el factor implicito de compensicion
reciproca puede ser de 1,5:1 debido a que el equipo
nacional tal vez no sea eficaz.

Un factor explicito que influye en la seleccion de
tecnologia es el periodo de recuperacion del capital,
para el que existe un método normal de calculo. En el
cuadro 9 figura una evaluacion de dos tecnologias
para ilustrar el uso de factores implicitos y explicitos.

CUADRO 9. COMPARACION DIF TFCNOLOGIAS:
PERIODO DE RI-CUPERACION DI CAPITAL Y DIVISAS

(Equivalente en dolares)®

Concepto Tecnologia A Tecnologia B

Diferenci- 0 costos de la planta
Contemigo de importacion
Contenido nacional

+35 000
+70 000

70 000 35 000

Ahorro anual en costos de
explotacion
Materias primas de
impottacion

14 000
Materias primas nacionales -

12 000
Calculo del periodo de

recuperacion del capital®

Recuperacion en el contenido

nacional 70 000 -

12 000
= §,83 afios

Recuperaci6n en el contenido
extranjero 35 000

s

14 000
= 2,5 afios

2 A1 tipo de cambio oficial.
bE xcluye amortizacion.

CE| *“factor explicito” es el cdlculo normal del periodo
de recuperacion del capital. El factor implicito es considerar
si una recuperacion mds rapida de los gastos de divisas es

)

mas valiosa para el pais que un periodo largo de recuperacion
) :
que solo usa moneda nacional.
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Factores de tecnologia

Los factores relativos al mercado y la inversion,
ya examinados, pueden indicar por si mismos una
preferencia de tecnologia. Sin embargo, se pueden
usar ciertas consideraciones técnicas (y considera-
ciones econdmicas que surgen de ellas) para apoyar
decisiones bisicas.

Asuntos técnicos importantes que se deben
considerar al seleccionar tecnologia son los siguientes:

Horas al afio de funcionamiento de la planta
Necesidades de mantenimiento

Repercusion del aumento o descenso de la
capacidad sobre la calidad del producto y las
eficacias de materia y energia

Consumo minimo de recursos criticos o limi-
tados (por ejemplo, combustibles de petréleo)

Ventajas y desventajas de los funcionamientos
por tandas y continuos y su repercusion sobre
costos de explotacion, mantenimiento de la
planta, calidad del producto y combinacion de
productos

Posibles repercusiones de contaminacion
Seguridad de los trabajadores y del pablico
Efecto de las temperaturas y presiones de
explotacién altas y bajas sobre los costos de
inversion, mantenimiento de la planta y,
especialmente, la duracion de la planta

Costos de las existencias

Una consideracion econdmica que surge de los
factores técnicos es el costo de corregir un
funcionamiento defectuoso. Este costo comprende
factores tanto de inversibn como de tiempo, que se
pueden evaluar mediante el anilisis del valor
actualizado neto.

Se deben examinar zonas de tecnologia que
pudieran ocasionar defectos (véanse pdgs. 27-29). La
viabilidad de la planta se puede dafar por deficiencias
en capacidad, materias primas, uso eficaz de energia y
calidad de producto. En la mayoria de los casos estos
defectos se pueden rectificar, pero a un cierto costo.
Se pueden invocar las obligaciones financieras del

licenciante (expresadas en relacion con garantias de
funcionamiento), pero pueden resultar insuficientes
para cubrir el costo total de rectificar una deficiencia.

En el supuesto de que pueda surgir un 10% de
deficiencia en la capacidad (o el rendimiento o la
calidad, etc.) el analista técnico debe poder identificar
el equipo o las etapas del proceso fundamentales en
las tecnologias A y B que pueden dar lugar a esta
deficiencia y entonces estimar el costo (y tiempo)
probable de correccion -y la dependencia consi-
guiente respecto a importaciones, si la hay. El andlisis
de sensibilidad es un instrumento adicional.

El anilisis de sensibilidad, la pérdida de utilidad
del empresario, se calcula para cada pérdida porcentual
unitaria de capacidad. Se repite ¢l calculo para los
defectos de calidad (mas bajo precio del mercado),
tasa mas elevada de consumo de materiales, etc. Los
mids criticos de estos factores -los que pueden dar
lugar a grandes pérdidas- se tratan entonces desde el
punto de vista del costo de rectificacion (el
licenciante puede tener que suministrar la infor-
macion necesaria). El costo de la rectificacion, por
supuesto, debe ser inferior al beneficio obtenido.

Sugerencias para los organismos reguladores

Los organismos reguladores encontrardn muy
dificil comparar tecnologias sobre una base cuanti-
tativa sin contar con un personal numeroso que tenga
conocimiento profundo de mercados, tecnologias y
métodos de anilisis de inversion. Ademds, hasta en el
caso de que el personal del organismo esté
suficientemente calificado, sus opiniones pueden
diferir de las del empresario en sus supuestos
subjetivos sobre la tasa de actualizacion aplicable,
duracion del activo, credibilidad de los datos del
licenciante, tiempo de ejecucion del proyecto, etc.

Los métodos concretos que figuran en los
cuadros 8 y 9 pueden ser los mds apropiados para que
los apliquen los organismos reguladores. Sin embargo,
para apoyarlos, s¢ pueden emplear las repercusiones
cualitativas de los factores que se examinan en este
capftulo.
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El interés que tiene la determinacion del precio
del producto con respecto a la concesion de licencias
es evidente, dada su relacion, a través de la
rentabilidad de la empresa, con los cinones de regalia.
Esta relacion se formulé anteriormente (pag. 47) de la
manera siguiente:

ROS = LSLP x POS

Para aprobar un canon o formula de regalia, un
organismo regulador tiene que evaluar el LSLP, pero
éste depende de la rentabilidad que asegure tener el
empresario nacional, la cual, por supuesto, esta
estrechamente relacionada con el precio que espera
obtener por sus productos. Por consiguiente, el
organismo regulador necesita algin punto de
referencia para entender las afirmaciones que se hagan
con respecto a la determinacion de precios. Resulta
mas fécil evaluar los precios de productos en el marco
de un pais en desarrollo de lo que seria en el caso de
un producto nuevo que se introduce en el mercado
mundial, por cuanto la mayoria de los productos que
resultan de la transferencia de tecnologia son
sustitutos de importaciones, con respecto a los cuales
es probable que haya precios de referencia: o bien
los precios internacionales, o los que el licenciante
obtiene en su propio mercado. Sin embargo, como el
precio depende del volumen del producto que el
licenciatario pueda vender en su mercado incipiente,
que es mas pequefio que el de las economias
industrializadas, los precios en los paises en desarrollo
tienden a ser mds elevados que los precios de
referencia. Hay otros factores que también pueden
afectar al precio, tales como el costo de las materias
primas utilizadas, las marcas comerciales de mucho
prestigio, las barreras arancelarias, el monopolio de
patente y los derechos de know-how exclusivos.

En muchas situaciones, el precio interno no
depende de las decisiones del empresario por si solo.
Si existe competencia de productos semejantes en el
mercado interno, entonces se da un “precio de
mercado” por encima del cual no se puede vender el
producto del empresario. Del mismo modo, si hay
una proteccidbn arancelaria (pero no cupos de
importacion), el precio mdximo a que se puede
vender el producto queda determinado por el precio
de internacion (precio c.i.f. y derechos de aduana) del
producto importado.

Sin embargo, en muchos casos no se pueden
aplicar directamente los precios de referencia, incluso
cuando se dispone de ellos, por ejemplo cuando:
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a) Las importaciones estin prohibidas (o
practicamente prohibidas); entonces la empresa local
obtiene el mejor precio que puede:

b) Se dispone de sustitutos funcionales (por
ejemplo, el papel mural y la pintura mural se pueden
sustituir entre si);

¢) Hay varias calidades de un producto (por
ejemplo, jabon) o varias formas de disefar o presentar
un producto (por ejemplo. prendas de vestir o radios
de transistores),

d) El producto es un submontaje (por ejemplo,
un carburador submontado) para el cual no se pueden
determinar precios comparativos o de referencia;

e) La fabricacion de un producto por subcon-
trata. esto es, toda la produccion de la planta esta
contratada por cierto valor;

f) El producto es una droga o plaguicida de
utilidad fundamental, para el cual no existe sustituto
y cuya utilizacion es indispensable en la estructura
social de un pais.

Los casos b) y ¢/ son relativamente ficiles de
tratar en términos de lo que se puede llamar precios
admisibles. Los otros casos requieren una multipli-
cidad de técnicas, que solo se pueden esbozar en este
estudio.

Sustitutos funcionales

El papel mural y la pintura pueden desempefiar la
misma funcién de proteger una superficie; una
tuberia de cloruro de polivinilo y una de polietileno
pueden transportar los mismos liquidos a la misma
presion y hasta distancias iguales; una bombilla
eléctrica incandescente y un tubo fluorescente
pueden iluminar igualmente bien, etc. En tales casos,
las comparaciones directas de precios no tienen
interés, pero la importancia del precio se puede
considerar desde el punto de vista de la repercusion
del precio sobre el costo final para el usuario o sobre
el ahorro del usuario.

Asi, 1.000 metros cuadrados de papel mural
pueden cubrir la misma superficie que 15 kilogramos
de pintura, y pueden durar dos veces mads, pero
requieren un 307 mds de mano de obra para su
aplicacion. Reducido a estos parametros econémicos,
el precio de equilibrio a que el nuevo producto (papel
mural) puede sustituir a un producto existente
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(pintura) se puede calcular por procedimientos
aritméticos comunes.

En el caso del tubo fluorescente y la bombilla
incandescente, el ahorro del usuario puede utilizarse
como el criterio para obtener la equivalencia de
precio. El costo de capital (amortizacion) y el costo
de funcionamiento (energia consumida) del tubo
fluorescente, parz iluminar la misma superficie con
una intensidad dada, pueden cotejarse con los valores
respectivos de la bombilla incandescente. De esta
manera, si a lo largo de cinco aflos pueden ahorrarse
100 dolares con el uso de 10 tubos fluorescentes,
puede resultar equitativo que un tubo fluorescente
tenga un precio superior en 5 dolares al de la
bombilla. El consumidor, a lo largo de cinco afios,
ahorrard de todas maneras S ddlares con respecto al
uso de la bombilla (véanse piags. 51-52, donde se
aplica tal concepto de ahorro a la determinacion del
precio de la tecnologia).

Un procedimiento semejante puede aplicarse en
el caso de los dos tipos de tuberia pldstica. Sin
embargo, aqui pueden hacerse algunas comparaciones
adicionales. El precio por unidad de volumen de
producto y el precio por unidad de peso de
producto pueden compararse, respectivamente, con
las relaciones de precios internacionales.

En realidad, el concepto de relacién puede
utilizarse para evaluar el precio en una variedad de
situaciones. Supongamos que se van a introducir
bombas de una potencia de 20-40 hp en circunstan-
cias en que la gama predominante es de 5-15 hp. Los
precios propuestos de la nueva gama pueden cotejarse
con el precio de referencia interno calculando el
precio como dolares por hp. (En realidad pueden
utilizarse dos precios de referencia: los precios
internos de la gama de 5-15hp y los precios de
importacion de la gama de 20-40 hp.) El criterio de
evaluacion es que el precio por unidad de hp para la
nueva gama no debe ser muy diferente del de la gama
existente (en realidad, debe ser mds bajo debido a
factores de escala). De esta manera, si las bombas de
la gama de 5-15hp se vendieran a precios de
40-50 dolares por hp, cabe pensar que las nuevas
bombas deberian venderse a menos de 40 délares
por hp.

Del mismo modo, si en una economia se van a
introducir aceros laminados cuando la produccion
actual es sdlo de acero estructural, el precio por
unidad de peso de acero laminado en comparacion
con el de acero estructural debe ser aproximadamente
comparable a la relacion internacional correspon-
diente, incluso si el precio interno de ambos
productos estd muy por encima de los precios de
referencia internacionales. En Polonia y la Unién de
Repliblicas Socialistas Soviéticas, las mdquinas herra-
mientas, la maquinaria para la fabricacién de acero,
etc., reciben precios de venta segin su peso en tanto

que el grado de complejidad del equipo sea mds 0
menos igual.

Cabe seifialar que el costo de produccion no es un
factor en los intentos precedentes de evaluar la
importancia del precio.

La determinacion de precios en el contexto
de diseito, modelo y calidad

Una empresa puede arriesgar inversiones para
competir en términos de disefio o calidad. Por
ejemplo, una empresa de articulos electronicos puede
creer que hay margen para introducir una radio de
transistores de 2 bandas con un estilo diferente del de
las radios existentes, con un peso menor y una gama
de frecuencias mas amplia. O b.een, una empresa
puede creer que un jabon de tocador mds espumoso
con un menor contenido de desecho puede captar
una fraccion del mercado total de jabones. En estos
casos, pueden no ser pertinentes las evaluaciones de
precios a base de funcion (pintura o papel mural),
ahorro o relaciones.

En vez de éstos pueden introducirse los criterios
de “Yuicio de valor”. El cuadro 10 ilustra el caso en
que hay que examinar el precio que se pide por uma
radio de nuevo disefio (que presenta cambios tanto de
calidad como de disefio) en comparacion con las
existentes.

Los criterios de evaluacion para los casos a), d),
e/ y f). de la pagina 70, pueden ser excesivamente
complejos.

En la situacion de monopolio del caso a) el
fabricante tenderi a elevar el precio reduciendo el
volumen. Las proyecciones de la demanda que haga el
fabricante pueden no ser verificables por un
organismo regulador. En tanto un precio inter-
nacional pueda ser un precio de referencia, cabe
esperar que el fabricante nacional obtenga beneficios
anormales. Por consiguiente, el criterio de LSLP para
la aprobacion del canon de regalia ha de utilizarse con
gran cautela.

Para los casos d) y e}, por lo general no se cuenta
con precios de referencia internacionales o intemos.
Sin embargo, ain pueden hacerse juicios de precio
hasta cierto punto, si se examina el valor agregado por
la fabricacion interna; eso Juiere decir que si el
articulo fabricado por subcontratacion forma parte
de un bloque de motor de automévil, la relacion de su
precio al valor agregado (precio en el mercado menos
costo de los materiales adquiridos) puede compararse
con la relacion precio/valor agregado de otro
producto en que el valor agregado (y el factor de
complejidad) es mids o menos igual, por ejemplo, un
generador eléctrico. (El valor agregado para un
producto nacional existente puede obtenerse general-
mente de las declaraciones de ganancias y pérdidas de
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CUADRO 10. LA DETERMINACION DEL PRECIO Y LAS CARACTERISTICAS DEL DISENO

Valor relativo

de las

caracteristicas

Factores ponderados de dlsefio

por el usuario

para el usuarlo

Distribucion Evaluaclon por

del precio del el fabricante Precio
fabricante en del funciona- reconstituido
relacion con las miento de su del nuevo
caracteristicas nuevo producto producto

(en délares) (%) ten dolares)

Pequeria dimension y peso 20
Consumo de energia 15
Gama de frecuencia de la

reproduccion de sonido
Volumen de sonido
Estilo y atractivo
Gama de precio

12,00 +109 13.20°
9,00 -15 7.652

15,00 +15 17,25
6,00 -15 5.10
9,00 +25 11,25
9,00 -5 8,55

60,00 63,00

= precio de la = precio
radio que se propuesto
vende para la
actualmente nueva radio

2E1 fabricanle del nuevo modelo cree que los usuarios pagarin un 10% mis por ¢l modelo de
dimensiones mis compaclas que ha disehado.

bg13,20= 12,00 x(

100 + 10
100

la empresa.) Asimismo deberian evaluarse, como se
dijo anteriormente, relaciones de peso, relaciones de
hp, etc., a fin de obtener datos confirmatorios.

En el caso f) —drogas y plaguicidas- hay muchos
factores de complicacion, sobre todo si los productos
se pueden obtener solo de fuentes controladas. Tales
situaciones se originan también del sistema de
patentes. Debido a los derechos legales del titular de
la patente, el precio de la misma droga puede variar
ampliamente en los diversos paises. Y, desde el punto
de vista de la evaluacion del precio, en un pais en

’:87,65 = $9,00 x(

|oo-15)
100 7

desarrollo el precio es con frecuencia mas elevado que
en un pais desarrollado, sin que el motivo aparezca
con claridad. Los precios, en tales casos, pueden
evaluarse Unicamente como aproximaciones. Un
procedimiento que puede aplicarse, y que algunas
veces es efectivamente considerado por el titular de la
patente, es relacionar el valor de venta potencial total,
por ejemplo, de un plaguicida en un pais, con el
producto nacional bruto de éste (o con el ingreso
disponible), y comparar la relacion con la que existe
para otros plaguicidas patentados.




Anexo I

DISPOSICIONES TECNICAS TIPICAS DE UN CONTRATO DE CONSULTORIA

Programa de trabsjo

Fase A. Estudio de mercado, estudio de materias
primas; estudio preliminar de emplazamiento

Estudio de mercado

El estudio de mercado debe abarcar asuntos
como los siguientes:

1. Examen y sintesis de conclusiones anteriores (si
las hubiere) en el campo de investigacion.

2. Datos de mercado de los Oltimos diez afios y
prediccion para los diez afios siguientes, especificando
los supuestos adoptados; resumen de entrevistas con
proveedores y consumidores;, el estudio debe
comprender:

Consumo seghn grandes categorias de
productos

Aplicac.ones segiin usos finales

Clientes principales, equipo e instalaciones
que poseen
Distribucion geografica del mercado

Principales mayoristas, importadores y mino-
ristas

3. Exigencias de calidad con respecto a:
Aplicaciones segin usos finales

Productos competidores, nacionales e impor-
tados

Necesidades de exportacion

Deficiencias de calidad de los productos
existentes

4. Antecedentes de los precios y predicciones
graduadas al respecto (especificando los supuestos
adoptados)

5. Procedimientos de comercializacién y distri-
bucién utilizados y costo de los mismos, inclusive

Servicios al cliente
Acumulacion en bodega
Transporte y entrega

6. Condiciones de pago, plazos de descuento,
concesiones al comercio

7. Perfiles de los competidores; marcas comerciales
8. Aranceles, impuestos y derechos en la industria
9. Relaciones entre precio y volumen

10. Normas gubernamentales

11. Enfoque en relacion a mercados de exportacién
12. Estructura de la industria

Estudio de materias primas

El estudio de materias primas ha de abarcar
asuntos tales como:

1. Examen y resumen de los estudios disponibles
2. Prediccion de las necesidades de materias primas

3. Examen de la disponibilidad de materias primas y
de la necesidad de importaciones

4. Examen de calidad y especificaciones

§. Ubicacién geografica de los abastecimientos

6. Pauta actual de utilizacion

7. Necesidades de materias primas

8. Fficiencia y estrangulamientos del transporte

9. Costos de materias primas entregadas
10. Aranceles, impuestos, etc.
11. Condiciones de los contratos de materias primas
12. Normas gubernamentales

Estudio del emplazamiento

En este estudio deben examinarse:

1. Varios emplazamientos posibles, en relacibn a
mercados y materias primas

2. Disponibilidad de terrenos, su propiedad y su
costo

3. Conveniencia del terreno; costos para dejarlo
utilizable

4. Disponibilidad de infraestructura: transporte,
combustible, agua, energfa, accesibilidad, comuni-
caciones, etc.

5. Disponibilidad de mano de obra

Fase B. Estudios detallados de las soluciones
seleccionadas; instalaciones de produccion;
andlisis de inversion

A base de las soluciones adoptadas, en estos
estudios se debe:

1. Identificar la proporcién de un cliente en el
mercado, recomendar combinaciones de productos y
necesidades de expansion; identificar fuentes de
materias primas

73
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2. Completar estudios detallados de emplazamiento,
inclusiv. :

Limites de emplazamiento
Costos de adquisicion

Topografia del terreno con respecto a la
colocacion de cimientos

Disposiciones necesarias respecto a servicios
de agua, energia, etc., y para eliminacion de
efluentes, y costos respectivos

Sistema ferroviario y caminero
Acceso a servicios y equipo de construccion

3. Definir instalaciones de produccién:

Preparar un diagrama de circulacion de la
produccion

Preparar trazados de plantas, edificios y
maquinaria

Especificar principal equipo para procesos
Formar listas de posibles proveedores
Formular requisitos de seguridad

4. Definir el plazo de ejecucidon; preparar grificos
PERT para las principales etapas

5. Definir las necesidades de mano de obra:
construccion, produccion, ensayo, control de calidad,
mantenimiento, ventas y distribucion, gestién

Examinar las relaciones laborales en
industria y en la zona geogréfica

la

Definir los aspectos humanos: servicios de
personal, vivienda, salud, transporte, capa-
citacion
6. Recor .ndar fuentes de tecnologia, servicios de
ingenieriz y servicios de construccion

7. Es.udios sobre costos de capital e inversion:

Estimar los costos de capital (terreno,
edificios, maquinaria)

Estimar costos ajenos a la construccidon
(gastos financieros y juridicos, capacitacion
de personal, cdnones de licencia y honorarios
de ingenieria, pago de intereses durante la
construccion)

Preparar exposiciones de corriente de liqui-
dez (predicciones de ingreso, costos y
beneficios) y rendimiento del proyecto
(método de la corriente de liquidez actuali-
zada, etc.)

Proponer un plan de financiacion, identi-
ficando excedentes de capital, tipos de
intereés, periodos de gracia para el reembolso
de préstamos, plazos de reembolso

Definir clausulas para
préstamos

Presentar exposiciones de pérdidas y ganan-
cias asi como balances para cinco afios

Recomendar politicas financieras

la obtencion de

Anexo Il A

LISTA-GUIA PARA EXAMINAR ACUERDOS DE PATENTE O CLAUSULAS

SOBRE PATENTES
Si No

. (Es la licencia de
documento separado?

patente un

o bien

(Hay clausulas relativas a patentes en
el acuerdo?

¢Da la licencia de patente apoyo al
know-how, esto es, es fundamental
para la utilizacién del know-how?

¢Pide el licenciatario expresamente la
licencia de patente?

. (Abarca la licencia de patente varias
patentes? Se especifican las
mismas?

. ¢Se han emitido las patentes en los
territorios de mercado del licencia-
tario?

Nacionales
De exportacion

. (Hay una patente ““mas importante”
o “basica”?

EN OTROS ACUERDOS

Si

(Tiene ain la patente un periodo de
validez suficientemente largo?

8. (En la patente o patentes se tocan y
definen:
(Puede tratarse de uno o miés
elementos)
Producto
Proceso o técnica
Diseiio o modelo
Formula
Otros aspectos? Especifiquese:
9. (Existe un honorario o regalia
referente a la patente?
10.  Ha tenido el licenciatario acceso a
las patentes publicadas?
11. ;Tiene el licenciatario derechos nego-

ciados (o concesion) de:
Fabricacion
Utilizacion

Venta (seglin proceda)

en el territorio nacional?




13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

Anexo II.B. Lista-guia para examinar acuerdos de know-how o cliusulas sobre know-how en otros acuerdos 75
Si No Si No
iExisten derechos simiares para los 21. (Esta obligado el licenciatario a
territorios de exportacion? comprar
;Tendria el licenciatario la exclu- Productos o componentes
sividad de la patente en el territorio Patentados No patentados
nacional? del licenciante?
iPuede ser importado el producto 22. (Estd obligado el licenciante a
objeto de licencia (o el producto mantener en vigor todas las patentes
producido mediante el proceso objeto de licencia?
objeto de licencia) por alguien mas )
fuera del licenciatario? 23. ,Se ha ir :orporad(_) en _el a.cuerd’o
iHace constar el licenciante que las ;ma “?(‘;S‘;la del licenciatario mas
patentes objeto de licencia no infrin- avorecido:
gen patentes de terceros? 24, ;Se incluyen algunas de las restriccio-
(Una respuesta negativa seria inadmi- nes siguientes y, de ser asi, son
sible) aceptadas por el licenciatario?
iQueda el licenciatario exento de Lugar de produccion
responsabilidad contra reclamaciones Volumen de produccion
de terceros por iniraccion de paten- Fijacion de precio de los pro-
tes? ductos
(Una respuesta negativa seria inadmi- Derechos de sublicencia
sible) Esfera de comercializacion
. ¢A quién incumbe la responsabilidad Combinacion ~ de  productos
de denunciar infracciones de la (campo de utilizacion)
patente objeto de licencia? Utilizacidon obligatoria de per-
Al licenciante sonal del licenciante
Al licenciatario 25. ;Tendra derechos el licenciatario a
A ambos pc .entes futuras del licenciante en el
Quién sufragard las costas del campo de utilizacibn (especialmente,
proceso en caso de que se infrinjan patentes por perfeccionamientos)?
las paterlltes d.el licenciante? 26. ,Son aceptables para el licenciatario
El licenciante las disposiciones (si las hubiere) para
El licenciatario la derogacibn de la licencia de
Ambos patente?
.Se hace constar especificamente la . - "
6 .
responsabilidad financiera global del 27. (Estd definida la  duracion del
. ) acuerdo?
licenciante en el acuerdo de patente?
;Puede el licenciatario aplicar el 28. (Es la ley aplicable al contrato (el
procesc y fabricar y vender el cual no es un subcontrato) la del pais
producto después de caducado el del licenciatario?
acuerdo, pero antes de que caduque (Una respuesta negativa seria, en
la patente? general, inadmisible)
Anexo II.B
LISTA-GUIA PARA EXAMINAR ACUERDOS DE KNOW-HOW O CLAUSULAS
SOBRE KNOW-HOW EN OTROS ACUERDOS
Si No Si  No

. (Rervesenta el

know-how una
adquisiciébn clave por medio del
acuerdo de licencia? Para que sea
una adquisicién clave, debe haber en
juego un pago cuantioso y debe
mantenerse en secreto una parte
considerable del know-how.

Si la respuesta es negativa, contés-
tese sOlo a las preguntas marcadas
con asterisco.

*2. ;Comprende el acuerdo de know-

*4,

how servicios tales como los de
ingenieria o técnicos, o son éstos
objeto de un contrato separado?

. ¢Sirve de apoyo el know-how a una

licencia de patente? (Véase también
la pregunta 29.)
Constituye el know-how, segiun su
d=finicion, informacion secreta en
todo o en parte?
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*s.

10.

*11.

12.

. ¢Qué

Contiene entonces el acuerdo una
clausula aceptable de confidencia-
lidad? (Véase pig. 14.)

. ¢ Desea el licenciatario los derechos

siguientes en los territorios de
mercado (con respecto a cada
territorio de mercado)? :
Derecho a fabricar =1 producto
Derecho a usar el proceso
Derecho a vender el producto
Derecho a sublicenciar el
know-how

Exclusividad para fabricar

para usar
para vender

. (Ofrece el know-how aspectos espe-

ciales (desde el punto de vista del

licenciatario)? ; podria tratarse de:
Ahorro de inversion con res-
pecto a la tecnologia competi-
dora

Costos de produccidbn consi-
derablemente mis bajos con
respecto a la te-nologia compe-
tidora
Ventaja de precio del producto
sobre los de otros productores
locales
Ahorro de un recurso critico
(materia prima, energia, divisas,
mano de obra)
extensibn se atribuye al
know-how? :
:Se extiende practicamente a
través de toda la planta?
(Estd limitado a unas pocas
zonas criticas?

. ;Se definen en el acuerdo (véase

pigs. 14, 60)

El producto?

El proceso?

La capacidad?

Los materiales de partida?
iEstd plenamente definido el know-
how?

(Verifiquese con arreglo a los puntos
a)ak) de pags. 15-16.)

Ha recibido el licenciatario la
revelacibn previa del know-how?

En caso negativo, ;¢xiste una
cldusula de descripcibn de know-
how?

No se aplica

No tiene importancia
Se ha definido el know-how en el
acuerdo de algunas de las maneras
siguientes? :

JKnow-how que estd en pose-

sién del licenciante a la fecha

del acuerdo?

Si

No

13.

14.

15.

16.

JKnow-how que esti en pose-
sibn del licenciante en una
fecha o etapa especificada (por
ejemplo, a la puesta en servicio
de la planta)?

(Esta el know-how en posesion
actual del licenciante, asi como
los perfeccionamientos de pro-
cesos que llegaran a ser de su
posesibn a lo largo de 1la
duracion del acuerdo?

(En qué momento seri reve-
lado el know-how al licencia-
tario?

(Comprendera el know-how los
aspectos siguientes? :
Informaciobn esriia?

Capacitacion de personal en el

extranjero?

iCapacitacion de personal en el
emplazamiento?

i Asesoramiento sobre organi-
zacion?

{Una combinacibn de los

aspectos mencionados?
Especifiquese:

i{Queda definida la transmision del
know-how? (Véase pag. 16.)

(Ha impuesto el licenciante alguna
restriccibn al licenciatario con res-
pecto a los puntos siguientes, y es
razonable la restriccion en vista de
los honorarios, los mercados, etc.?
(Véase pags. 19-22))

El licenciante puede fabricar ___
usar ___ vender ___ el producto
objeto de licencia en el territorio del
licenciatario (nacional y de expor-
tacibn). Este derecho es exclu-
sivo ___no exclusivo ____

a) Campo de uso

b) Territorios de comercializacion
(inclusive los de exportacion)
¢) Emplazamiento de la fabrica-
cion
d) Volumen de produccion
e)! Perfeccionamientos del , -oceso
Salida
Entrada
f)  Calidad del producto
g) Derecho de uso del know-how
después de caducado el acuerdo

h) Compras obligatorias de ser-
vicios de ingenieria o materiales
del licenciante

Queda definida la duracion del

acuerdo? (Véase pig. 61.)

Desde la iniciacion del acuerdo
Desde una fecha fija

Si

No
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*17.

18.

*19.

20.

21

22

23.

24,

28.

Desde el comienzo de la pro-
ducciéon (;se trataria de Ila
produccion a plena capa-
cidad? )

iEs suficiente el periodo del
acuerdo para la asimilacion de la
tecnologia?

;Es mas largo el periodo de
confidencialidad que el periodo del
acuerdo?

De ser asi, ;es esto aceptable?

Después de caducado el acuerdo
ipuede el licenciante utilizar el
know-how para una produccion mas
amplia? ,En nuevos emplazamien-
tos, etc.? (Véase pag. 21.)

;Queda claramente definida la remu-
neracion del licenciante? (Véase
anexo [1.C)

Funcionamiento del know-how

JProporciona garantias el licenciante
con respecto al funcionamiento del
proceso (o del producto)? (Véase
pags. 22-25))

iAsume el licenciante una responsa-
bilidad financiera por un funciona-
miento defectuoso?

iQueda especificado el funciona-
miento en el acuerdo?

De los aspectos que figuran a
continuacion, indiquese cada uno
que sea objeto de garantia
Volumen de produccion por
afio/turno
Rendimiento del producto/pro-
ductividad/eficiencia de los ma-
teriales
Pureza del producto/especifi-
caciones del producto
Consumo de agua, electricidad,
gas, etc.
Duracion del catalizador/dura-
cion de la matriz/duracion del
material refractario
Garant{as mecanicas

Garantias contra contamina-
cidn u otras de caracter regla-
mentario

iSe definen en el acuerdo una
conferencia de disefio y una confe-
rencia sobre procedimientos de en-
sayo? (Véase pag. 26.)

No se aplica

;Se ofrecen recursos al licenciatario
con respecto a desperfectos y
deficiencias que se definan en el

acuerdo de know-how? (Véase
pag. 26.)

26.Para medir el funcionamiento,

iqueda definido en el acuerdo el
caracter critico de los parametros?
(Véase pag. 27.)

Cumplimiento de las responsabilidades

27. a) (Se ha reservado el licenciante

opciones en cuanto al cumpli-
miento de su responsabilidad
por un funcionamiento defec-
tuoso? (Véase pag. 29.)

b) ;Determina el contrato en qué
punto y/o etapa pasa a ser
responsable el licenciante por el
cumplimiento de sus responsa-
bilidades?

c¢) ;Tiene el licenciatano la
opcion de aceptar pago de
dafios y perjuicios o de exigir
que el licenciante se compro-
meta a rectificar por si mismo
el proceso?

*d) .Se estipula en el contrato que,
si el proceso o producto no
puede rectificarse dentro de los
limites de la responsabilidad
del licenciante, éste rectificara
el defecto a expensas del
licenciatario? (Véase pag. 29.)

*28. ;Hay clausulas especificas para zan-

jar asuntos técnicos mediante arbi-
traje”?

*29 Si el know-how no cuenta con el

apoyo de licencias de patente,
iindemnizara el licenciante al licen-
ciatario si el know-how infringe las
patentes de terceros?

Servicios de know-how

30.4) (Se compromete el licenciante

a capacitar personal del licen-
ciatario? :
Operarios de planta
Vendedores
Personal de gestion
b) ;Se efectuard la capacitacidén

en:
El emplazamiento del
licenciante?
El emplazamiento del
licenciatario?

En ambos lugares?

;Se incluira el mantenimiento
en la capacitaciébn?

Si No
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Si No Si No

¢) ;Se compromete el licenciante tes respecto a acceso a Servicios

a enviar su personal al emplaza- ulteriores del licenciante y a los

miento del licenciatario para pagos respectivos?

que efectiie la transferencia de

know-how?
d) En caso afirmativo, ;tiene el .

licenciatario la opcion de apro- Perfeccionamientos del proceso '

bar las calificaciones y la , .

experiencia del personal del 32. ;Hay t;m _clausul_a en q:else definan

licenciante? los perfeccionamientos del proceso y

una cliusula correspondiente sobre

e) (Proporcionard el licenciante derecho de uso?

los servicios siguientes? :

Manuales de funciona- 33. ;Tendra acceso el licenciatario a los
miento de planta perfeccionamientos del licenciante?
Manuales de manteni- En caso afirmativo ;como se define
miento de planta el “‘acceso’?

Materiales patentados 34, ;Obtendrs el Iicgnciata'rio anica-
iDurante el periodo del mente Ips perfeccngngmlentos que
acuerdo?  ;Después de hayan sido comercializados porlel
dicho periodo? licenciante? (Una respuesta negativa

puede significar que se revelardn
todos los perfeccionamientos.)
(Quedaran a disposicion del i.cencia-

Instalaciones para ensayo tario los perfeccionamientos paten- ,
del producto en el empla- tados? |

zamiento del licenciatario
. . Se pagard un honorario de revela- f
Servicios de puesta en

cion por los perfeccionamientos?
marcha de la planta

Apoyo para comercializa-

Normas de control de
calidad

35. ;Se estipula una corriente recivroca
de informacibn y de derecho de uso

cion . . del licenciatario al licenciante?
Material escrito sobre el ]
producto 36. ;Habrd una corriente de perfec-

Servicios técnicos al cionamientos en ambas direcciones a

lo largo de la duracion del contrato?

cliente
;Se incluyen los honorarios de estos 37. ;Recibird capacitaciébn el personal
servicios en el honorario por el del licenciatario para usar los perfec-
know-how? cionamientos de proceso?
31. ;Se prevé en el acuerdo la expansion ¢Dénde?
de las instalaciones de! licencia- 38. ;Quién sufragard los costos de la
tario? ;Hay estipulaciones suficien- capacitacion?

Anexo I1.C

LISTA-GUIA PARA EVALUAR LAS CLAUSULAS SOBRE REMUNERACION

S No Si  No
1. (Recibe remuneracidon el licenciante Una combinacion de lo anterior
3 por los siguientes conceptos? : (en caso afirmativo, especifi-
Know-how quese)
Patentes ____una patente .
de suma importancia 2. ;Se paga una remuneracidn separada
Marcas comerciales por cada concesiOn y servicio?
Servicios o asistencia de orden 3. En caso negativo, ;guarda relacion
técnicos

e ‘ . el pago del licenciatario con las 1
Servicios de ingenier{a necesidades del mismo? (Véase pigs. |
Servicios de consultoria 45-46.)
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10.

12.

(Hay un pago separado por servicios
a corto plazo?

En caso afirmativo, véase la pre-
gunta 21 (véase pég. 6).

. La remuneracibn (por know-how,

patentes, marcas comerciales, ser-
vicios técnicos continuos) asume la
forma de:

a) Regalias en cuotas
((Varia el canon a lo largo del
periodo del acuerdo? )

b») Un pago de suma global
¢) Una combinacion dea)y b/

iCudl es la duracion (periodo de
pagos) del acuerdo?

afios.

. iTiene el licenciatario la opcion de

escoger las modalidades a), b} o ¢)
del punto 5?

En caso afirmativo, ;estin relacio-
nadas entre si las cantidades por
medio del anilisis NPV? (Véase
pégs. 52-53.)

;Cudl es la relacion del NPV 3 la
inversibn fija? por ciento
JEs aceptable esta relacion?

. ¢Cull es la estimacion del licencia-

tario de su beneficio sobre las

ventas?

(Si no se expresa, ;cuil es la
estimacion del oOrgano regulador? )
(Véase pig. 46.)

por ciento
Habida cuenta de la relacion (véase
pig. 47)
ROS = LSLP x POS
(Cudl es el LSLP? _____por
ciento

(Constituye una participacion equi-
tativa del licenciante en el ingreso?

. iCuando llegarin las operaciones del

licenciatario a la madurez de bene-
ficio?
En el primer tercio del periodo
del acuerdo

En el segundo tercio del periodo
del acuerdo

En el ultimo tercio del perfodo
del acuerdo

Habida cuenta de la repercusion de la
madurez del beneficio sobre la
division del ingreso, ;es aceptable ¢l
LSLP calculado? (Véase pig. 38.)

. (En cué consisten las operaciones del

licenciatario?

Por ejemplo:
Conversibn de materias primas
bisicas

Operaciones de montaje

St

No

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21

Operaciones de elaboracion y
envasado en una o dos etapas
(por ejemplo, formulacion de un
insecticida)?
Habida cuenta de la pregunta 13,
;cudl seria la relacibn entre pagos de
regalia y valor agregado?
JEs aceptable dicha relacion? (Veéase
pég. 51.)
o Hay proveedores Unicos de materias
primas o distribuidores unicos de
articulos acabados?
En caso afirmativo, reconsidérese la
pregunta 10 para determinar si los
beneficios s¢ maximizan al nivel de
manufactura.
oEn qué se basa el canon de regalia? :
Valor de venta de las mercancias

En caso afirmativo, definase el
valor de venta (Véase pag. “ 1.)
Unidades de produccion pro-
ductos vendidos)

Utilizacion de materia prima
Beneficios del licenciatario (de-
finicibn convenida de beneficios)

(Hay un limite méximo a las regalias

del licenciante? (Véase pig. 55.)

En caso afirmativo, ;cudl es su

base? :

Precio de venta fijo o maximo
del producto

Regalias acumulativas

Limite superior del ingreso total
a lo largo del periodo del
contrato

Hay una regalia minima?

En caso afirmativo, ;hay un limite

méximo reciproco al ingreso del

licenciante en cualquier ailo dado?

Reconsidérese la pregunta 13. ;Se

mejoraria la adiciobn de valor me-

diante un canon de regalia ajustado

segin componentes? (Véase pig. 56.)

. Es bastante elevado el canon bdsico

de regalia para producin una adicion

de valor?

a) Para servicios de corto plazo
(véase pig. 6), existe:

;Un canon fijo?

iUn canon variable (a base
de honorarios fijos por ser-
vicios)?

b) (Hz estipulado el licenciante en
el acuerdo, o ha indicado en otro
lugar, el nivel de esfuerzo (por
ejemplo, dias-hombre)?

¢) iSe encuentra el costo total de
los servicios en una proporcidn
aceptable con la inversion fija
del proyecto?

Si No




80

Pautas para la evaluacion de acuerdos de transferencia de tecnologia

Anexo Il

ACUERDO DE KNOW-HOW: INFORMACION DE REVELACION DE PROCESO
(SERVICIOS DEL LICENCIANTE)

1. Descripcibn por escrito del proceso recomendado
para una planta de 10.000 toneladas/afo, inclusive la
identificaciobn de todas las reacciones fisicas y
quimicas importantes y de interés que se produzcan

2. Quimica del proceso y condiciones para alcanzar
los grados de producto final que se indican en la
lista X

3. Hojas de circulacion y balances de proceso y
materiales, que indiquen la circulacién en el proceso,
las tasas de circulacion, composiciones, propiedades
fisicas, temperaturas y presiones, balances de energia

4. Especificaciones de materias primas, cataliza-
dores y productos

5. Necesidades de vapor, aire, combustible, refri-
geracion, energia eléctrica, nitrogeno; eficiencias de
las materias primas; catalizadores y consumo de
productos quimicos complementarios

6. Trazado de la planta

7. Principales hojas de especificacion y dibujos del
equipo, ¢ inclusive aspectos mecénicos especiales (si

los hubiere); materiales de construccion, margenes de
corrosion; claves de disefio que han de seguirse para el
equipo critico

8. Descripcion de los principales instrumentos,
circuitos de control y alarmas especiales

9. Diagramas de eliminacién de efluentes para
satisfacer disposiciones reglamentarias o ajustarse a la
practica mas conocida

10. Manuales de operacion para etapas clave del
proceso

11. Informe sobre aspectos de seguridad

12. Procedimientos analiticos importantes para
control del proceso, producto terminado y anélisis de
materias primas

13. Asistencia para puesta en marcha de la planta
(proporcionando el licenciante los ingenieros de
puesta en marcha)

14. Examen no obligatoric del esquema de ingenieria
preparado para las instalaciones de produccion
directas del proyecto

Anexo 1V

ACUERDO DE INGENIERIA: AMPLITUD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATISTA?®

1. Plan detallado de la planta que muestre la
ubicacion y la proyeccion en altura de todo el equipo
principal

2. Sistema de tuberias y hojas de circulacion para
los instrumentos, que incluya:

a/ Listas de las tuberias, indicando el nGmero
de cada una, el tamafo, las especificaciones, los
puntos de entrada y de salida, las exigencias de
aislamiento;

b) Listas de valvulas de seguridad, filtros,
purgadores de agua del vapor, eyectores, etc.;

¢) Listas de instrumentos, inclusive medidores
de presion y temperatura, transmisores, instru-
mentos de registro y control, indicindose el tipo,
el fabricante recomendado, los materiales de
construccion, el funcionamiento y modalidades,
las gamas, etc.

3. Con 1especto al equipo principal, en el informe
de ingenieria se especificard lo siguiente:

Bombas Tipo y velocidad, fuerza
motriz, sello, acopla-
miento, rebordes de mon-
taje, lubricacion y aspectos
especiales, si los hubiere

3% Los trabajos no especificados aqui se supone que los
ejecuta el cliente.

Calentadores Tipo de calentador, caida
de exposicion directa de presion, aspectos de
al fuego seguridad, especificacio-

nes, material refractario,
aislamiento

Termopermutadores Especificaciones comple-

tas, inclusive capacidad
mecénica con arreglo a las
normas aplicadas en los
Estados Unidos de
América

Sopladores y compresores Tipo y velocidad, fuerza
motriz, obturacion y
empaquetadura, acopla-
mientos, carga diniémica,
lubricacion

Columna de destilacibn  Tipo de bandeja que se
recomienda, espaciamiento
de las bandejas y anillos de
apoyo, ubicacién y orien-
tacion criticas de la bo-
quilla, aspectos internos d2
la columna, instrumental y
conexiones de las vilvulas
de seguridad
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Depositos de acumulacion Especificaciones comple-
durante el proceso tas, inclusive esbozos,
tamafios, materiales de
construccion, respiraderos
y escala de presion
Bases para colocacion Datos sobre distribucion
de equipo de cargas dindmicas vy
esthticas
Diagramas de linea GOnica;
detalles del sistema de
union a tierra

Instalacion eléctrica

4. Respecto al equipo importado fabricado con-
forme a especificaciones del cliente, se han de
proporcionar especificaciones, dibujos técnicos de
dimensiones, necesidades de servicios y diagramas de
la red de conexiones eléctricas, cuando proceda. Tales
datos se suministrardn en la medida en que los
proveedores extranjeros de equipo (no vinculados a la
empresa de ingenier{a) los proporcionen normalmente
& sus clientes locales. (Cuando se necesiten dibujos
mecdnicos detallados, el cliente puede obtenerlos

haciendo pagos adicionales a los proveedores que
estén dispuestos a dar a conocer sus disefios. Tales
pagos, a sus valores efectivos, se anotarin a favor del
cliente.)

S. El disefio mecénico de todo el equipo importante
que se fabricard (en el pais) (pero no
se suministrarin detalles de construccion y/o dibujos
de taller)

6. Lista de las necesidades de electricidad, agua, gas,
etc., para el equipo clave del proceso, indicando la
cantidad, la calidad y el punto de entrada para cada
unidad de equipo

7. Servicio de adquisiciones en el pais y en el
extranjero con respecto al equipo principal

8. Fiscalizacion de la construccibn en campos
esenciales del equipo (segiin se especifique después de
celebrada la conferencia de disefio)

9. Asistencia para la preparacibn de manuales de
operacibn
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