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CONTRATOS TECNOLOGICOS INTERNACIONALES:
;QUE SON? Y MODELOS MAS UTILIZADOS

Los Contratos Tecnolégicos internacionales son unos tipos de acuerdos por los que dos em-
presas situadas en diferentes paises establecen los derechos y obligacién en la transmisiéon
de servicios de caracter intangible, generalmente relacionados con las nuevas tecnologias.
La innovacioén y la informatica. A la empresa que trasmite (vende la tecnologia) se le deno-
mina Licenciante y la que la recibe (compra) licenciatario. Normalmente en este tipo de con-
tratos se utilizan las figuras de patente, know o licencia de software, todas ellas relacionadas
con los Derechos de Propiedad Intelectual.

En este articulo, a partir de la definicién acerca de qué son los contratos tecnoldgicos, se
describen las principales caracteristicas de este tipo de contratos y se mencionan los cinco
modelos mas utilizados entre empresas de ambito internacional.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS TECNOLOGICOS

Los contratos relacionados con la tecnologia son acuerdos que pueden llegar a ser comple-
jos y especializados, si bien existen unos Modelos de Contratos Tecnologicos, bastante
estandarizados, que favorecen su redaccion, adaptandoles a la casuistica de cada caso par-
ticular. No obstante todos estos tipos de contratos tienen unas caracteristicas comunes que
deben tenerse en cuenta para su redaccion.

Identificacion de las partes intervinientes

Es fundamental que en el contrato se incluya la identificaciéon precisa de las partes involu-
cradas en el acuerdo, incorporando los datos de contacto, identificacion fiscal, asi como re-
presentacion legal, es decir la persona que ostenta un cargo suficiente para representar a
las empresas firmantes del contrato. Como se ha mencionado anteriormente, es habitual
que a la empresa que recibe la tecnologia se le denomine “Licenciante” y a la que la reciba
“Licenciatario”. También se utilizan las denominaciones de “Transmitente” y “Adquiriente”.

Objeto del contrato y descripcion detallada de los bienes y servicios prestados.
Es importante que el documento contemple una descripcion detallada del objeto del con-
trato en cuanto a los bienes y servicios tecnoldgicos que seran objeto del acuerdo, abar-

cando especificaciones técnicas, funciones, caracteristicas y alcance. Todo ello se desarrolla,
fundamentalmente en los Anexos del Contrato.

© globalnegotiator.com


http://www.globalnegotiator.com/index.php?lang=english
https://startuplegal.es/contractos-tecnologicos-definicion-ejemplos-innovacion-pdf-word/

@ GLOBALNEGOTIATOR
Business Publications

Ejemplo de cldusula de Objeto del Contrato

a)

b)

c)

Objeto del contrato

Son objeto del presente Contrato de Transferencia de Tecnologia:

La licencia para fabricar los productos descritos en el Anexo 2, amparados en las
patentes descritas en el Anexo 1;

Todo el know how y asistencia técnica necesarios para la explotacion de dichas
patentes y la fabricacidn de los productos mencionados; y

La utilizacion de las marcas descritas en el Anexo 1, para los productos fabrica-
dos bajo licencia.

Obligaciones y responsabilidades de las Partes

Se deben contemplar las obligaciones y responsabilidades de cada parte involucrada en el
acuerdo, conteniendo plazos de entrega, niveles de calidad, soporte técnico, manteni-
miento y garantias.

Ejemplo de cldusula de Obligaciones de las Partes

a)

b)

d)

g)

Obligaciones de las Partes

Seran obligaciones del Licenciante las siguientes:

Proporcionar al Licenciatario todos los disefios, planos, documentos técnicos y
know how necesario para la fabricacion de los productos;

Suministrar al Licenciatario todos los materiales y componentes, asi como pres-
tarle la asistencia técnica y de formacién de personal necesarios para la ejecu-
cion de este Contrato. El coste de estos materiales y acciones seran por cuenta
del Licenciatario

y, en caso de que sea necesario, se detallaran en un Anexo de este Contrato;
Informar y poner a disposicion del Licenciatario cualquier modificacién o per-
feccionamiento que suponga mejoras en los productos bajo licencia durante la
vigencia del Contrato. Las Partes deberan de ponerse de acuerdo acerca de si
tales mejoras deben dar lugar o no a un incremento de los canones estipulados
en este Contrato; y

Mantener en vigor las patentes y marcas sobre las que se basa este Contrato o,
en caso contrario, avisar al Licenciatario con ....... [2, 3, 6] meses de antelacién a
la fecha de vencimiento, de los tramites necesarios para conservar su vigencia.
Seran obligaciones del Licenciatario las siguientes:

Fabricar los productos objeto de licencia con un nivel de calidad equivalente a
los fabricados por el Licenciante, autorizando a éste a realizar controles periodi-
cos de los mismos;
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h) Comunicar al Licenciante cualquier modificacién, perfeccionamiento o nuevas
aplicaciones que hubiera aportado a la tecnologia concedida;

i) No fabricar ni vender productos que puedan resultar competitivos con los que
son objeto de licencia, ni de otras empresas que sean competidoras del Licen-
ciante; y

j) Salvaguardar la tecnologia transferida de acciones de terceros en el territorio,
debiendo cursar de forma inmediata aviso al Licenciante de cualquier acto de
violacidn el que tenga conocimiento.

Remuneracion: canon inicial y royalties

El contrato debe establecer claramente la forma mediante la que el propietario de la tecno-
logia va a obtener una remuneracion por la cesidn de uso al licenciatario. Normalmente esa
remuneracion incluye un canon inicial que consiste en un pago a la firma del contrato y unos
royalties (o regalias) que se establecen como un porcentaje sobre las cantidades o el valor
de los productos y servicios vendidos con la tecnologia que se cede; el pago de los royalties
se suele hacer anualmente. También se puede establecer una remuneracion minima por
cada afio de vigencia del contrato.

Ejemplo de cldusula de canon inicial y royalties

Canon inicial

Como contraprestacidn al uso de la licencia de la tecnologia, el Licenciatario debera abo-
nar al Licenciante la cantidad de .................. en concepto de canon inicial. Dicha cantidad
se pagara a la firma del Contrato y no sera reembolsable.

Royalties

El Licenciatario se obliga a pagar al Licenciante en concepto de royalties:

Alternativa A.Un ...... % sobre el precio unitario de venta calculado sobre el importe neto
de las facturas, excluyendo conceptos adicionales como el empaquetado, transporte y

seguro, impuestos o tasas de cualquier tipo.

Alternativa B. Una cantidad de .................... [Insertar cantidad y divisa] por cada producto
licenciado que venda.

Alternativa C. Una cantidad de .........cccuuuunnee [insertar cantidad y divisa] por cada producto
que fabrique por cuenta propia o por cuenta de terceros.

Alternativa D. La cantidad anual de ................ [insertar cantidad y divisa], con un incre-
mento del ...... % para cada afio de duracién del Contrato.
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Propiedad intelectual

El contrato debe establecer claramente los Derechos de Propiedad Intelectual que tiene el
Licenciatario, sobre los bienes y servicios tecnologicos, que pueden referirse a patentes,

marcas registradas, modelos de utilidad, disefios industriales, programas informaticos, se-

cretos comerciales, etc.

Ejemplo de cldusula de propiedad industrial

Derechos de propiedad intelectual

Quedan reservados para el Transmitente todos los Derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial sobre el Producto. El Adquirente, mediante el presente Contrato, no adquiere
ningin derecho de Propiedad Intelectual o Industrial sobre el Producto; inicamente ad-
quiere una licencia de uso en las condiciones pactadas en el presente Contrato.

Confidencialidad

Ademas, el documento debe contemplar medidas de confidencialidad en el uso de la infor-
macion que utilice el Licenciatario sobre la tecnologia recibida, tanto durante la vigencia del
contrato como en un periodo posterior.

Ejemplo de cldusula de confidencialidad

Confidencialidad

El Licenciatario se compromete durante la vigencia del presente Contrato y con poste-
rioridad a su terminacién, a no comunicar a terceros cualquier conocimiento técnico,
comercial o financiero transmitido por el Licenciante.

A la finalizacién del Contrato el Licenciatario debera devolverle al Licenciante toda la
documentacién técnica que le hubiera facilitado.

El Licenciatario debera obligar a todos los empleados que tengan acceso a la documen-
tacion e informacion facilitada por el Licenciante que la traten como secreta y no la
transmitan a terceras personas.

El deber de confidencialidad de los empleados se extendera mas alla de su relacion la-
boral o contractual con el Licenciatario.
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Ley aplicable y jurisdiccién competente

Finalmente, el contrato debe establecer la ley aplicable y la jurisdiccién competente para la
resolucion de cualquier controversia que pueda surgir en relaciéon con el acuerdo. Si el con-
trato es de ambito internacional esta clausula puede variar dependiendo de la ubicaciéon
geografica de las partes involucradas. En este sentido, existen dos posibilidades: someter el
contrato a los Tribunales de Justicia, bien sea del pais del Licenciante o del Licenciatario; o
auna Corte de Arbitraje, igualmente en pais del Licenciante, del Licenciatario o en un tercer
pais.

Ejemplo de cldusula de Ley aplicable y jurisdiccién competente

Ley aplicable y jurisdiccién competente

Las Partes haran todo lo posible para resolver mediante negociacion directa cualquier
disputa, controversia o diferencia que surja entre ellas, en relacién a este Contrato.

En el caso de que la disputa no se resuelva mediante negociacion directa entre las Partes,
se sometera finalmente a:

Alternativa A.la competencia de los Juzgados y Tribunales de............. [insertar pais] y am-
bas Partes deciden someterse a la jurisdiccién de dichos Juzgados y Tribunales.

Alternativa B. 1a competencia de los Juzgados y Tribunales del pais del .................. [Li-
cenciante o Licenciatario] y, concretamente, a los de la localidad dénde tenga su sede
social, salvo que el ......oecc.... [Licenciante o Licenciatario], en caso de ser la parte deman-
dante interponga la accién judicial ante los Juzgados y Tribunales del lugar donde tiene
su sede social la otra Parte.

Alternativa C. el Reglamento de Conciliacidn y Arbitraje de la CaAmara de Comercio Inter-
nacional, por uno o més arbitros designados de acuerdo a dicho Reglamento. El lugar del
Arbitraje sera ............. [ciudad y pais] y el procedimiento debera ser realizado en el
idioma ............

MODELOS DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA MAS UTILIZADOS

Existen numerosos tipos de contratos tecnoldgicos, especialmente los relacionados con el
mundo de Internet y los desarrollos informaticos. Nos obstante las modelos que mas utili-
zan las empresas para la expansion internacional de sus servicios a través de la venta y ce-
sién de la tecnologia son:

e Contrato Internacional de Licencia de Patente

e Contrato Internacional de Transferencia de Tecnologia
e Contrato Internacional de Know How

e Contrato Internacional de Licencia de Software

© globalnegotiator.com


http://www.globalnegotiator.com/index.php?lang=english

GLOBALNEGOTIATOR

Business Publications

e Contrato Internacional de Distribucién de Software

A continuacién se describe brevemente en qué consiste cada uno de estos contratos y sus
particularidades.

Contrato Internacional de Licencia de Patente

Para poder realizar este contrato es necesario que la empresa que otorga la patente la tenga
debidamente reconocida y registrada en el registro de la propiedad industrial de su pais. El
propietario de dicha patente (Licenciante) cede su uso a otra empresa (Licenciatario) para
que fabrique y venda los productos en un territorio determinado, normalmente el pais en el
que se ubica el Licenciatario. Los contratos de patente tienen habitualmente una duracion
larga, hasta un maximo de veinte afios que es el tiempo que permanecen en vigor las paten-
tes. Se usan en diferentes sectores como por ejemplo el sector farmacéutico.

Modelo de Contrato Internacional de Licencia de Patente

Contrato Internacional de Transferencia de Tecnologia

La transferencia de tecnologia es un proceso de transmision entre dos empresas de un co-
nocimiento cientifico o tecnoldgico, asi como de los medios y derechos de explotacion nece-
sarios para la fabricacién de un producto o la prestacion de un servicio; no obstante, a dife-
rencia del Contrato de Licencia de Patente no es necesario que dicha tecnologia este paten-
tada ya que en determinadas industrias maduras (por ejemplo fabricacién de maquinaria)
es complicado obtener patentes.

Modelo de Contrato Internacional de Transferencia de Tecnologia

Contrato Internacional de Know How

En este tipo de contrato una empresa (Transmitente) cede a otra empresa situada en un
pais diferente (Adquirente), el conjunto de conocimientos técnicos necesarios para lle-
var a cabo un proceso productivo, asi como la asistencia técnica necesaria e, incluso,
ciertos materiales y componentes. Este tipo de contrato lo utilizan las empresas para
rentabilizar sus conocimientos de I+D+i, especialmente en el sector industrial, pero tam-
bién en el sector servicios. Los conocimientos que se ceden pertenecen al ambito de los
secretos empresariales, tanto industriales como comerciales, si bien estos secretos no son
patentables ya que en ese caso debe utilizarse el Contrato Internacional de Licencia de Pa-
tente, como se ha mencionado anteriormente.

Modelo de Contrato Internacional de Know How
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Contrato Internacional de Licencia de Software

En este Contrato, el propietario de los derechos de uso de un software (Licenciante)
autoriza a un tercero (Licenciatario), situado en otro pafs, a utilizarlo como usuario final,
a cambio de un precio. La caracteristica principal de este tipo de contrato es que la con-
cesion de la licencia no conlleva la cesién de la propiedad del software; es decir, el Li-
cenciante sigue conservando la propiedad del software. A partir de unas definiciones de
conceptos técnicos utilizados en el Contrato, se establecen unas condiciones generales (ins-
talacién, duracion, precio y forma de pago, garantia, etc.) a las que el Licenciatario debe ad-
herirse, sin que apenas tenga capacidad de negociarlas con el Licenciante.

Modelo de Contrato Internacional de Licencia de Software

Contrato Internacional de Distribucion de Software

En este Contrato, a diferencia del anterior, el propietario de un programa de Software
(Licenciante) cede de forma exclusiva, para un territorio determinado (normalmente un
pais), los derechos de explotacién del software a un tercero (Distribuidor) que a su vez
los vende a los usuarios finales (Licenciatarios). Como contraprestacidn, el Licenciante
recibe una cantidad inicial por la cesion de los derechos y unos royalties sobre cada una
de las licencias de software vendidas por el Distribuidor en el territorio asignado. El
Contrato debe incluir también algunas clausulas para asegurar al Licenciatario el control
de las licencias de software otorgadas por el Distribuidor, asi como un buen uso de los
Derechos de Propiedad Intelectual que se ceden.

Modelo de Contrato Internacional de Distribucién de Software

En conclusién, los contratos tecnoldgicos constituyen una herramienta muy importante
para aquellas empresas que quieren expandir internacionalmente su negocio mediante
acuerdos con otras empresas que quieran hacer uso de su tecnologia en un territorio deter-
minado (normalmente, un pais) a cambio de una remuneracién (canon inicial mas royal-
ties). Por ello, es necesario que estas empresas cuenten con modelos de contratos tecnol6-
gicos adaptados a la tecnologia que se quiere transmitir, bien redactados y con cldusulas
que regulen claramente las obligaciones de las partes, que sirvan como soporte para cual-
quier conflicto que pueda surgir durante el tiempo de duracién del contrato.

Para obtener diferentes Modelos de Contratos de Tecnologia e Informatica,

Pack utilizados por empresas innovadoras y Startups clic en:

Contratos Tecnologicos

MODELOS DE CONTRATOS TECNOLOGICOS
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Biblioteca Online de Comercio Internacional

TradeLibrary es la primera Biblioteca online de Comercio Internacional que incluye mas
de 400 publicaciones (libros, casos practicos, modelos de contratos y cartas, guias-pais,
articulos, etc.) sobre diferentes temas como marketing, finanzas, medios de pago, transporte
y logistica, Incoterms, negociacion y gestion administrativa del comercio internacional.

Contenidos de TradeLibrary

Libros de Comercio Internacional

Casos Practicos (marketing, negociacion, finanzas,
transporte internacional, etc.)

Documentos (comerciales, transporte, aduanas)
Contratos Internacionales (espafiol-inglés)

Cartas Comerciales Internacionales (espaifiol-inglés)
Guias de Negociacion y Protocolo en 60 Paises

Articulos de Comercio Internacional

TradeLibrary

Informacion y Suscripciones

CASOS DE
COMERCIO MARKETING
INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Marketing
Negociaciéon
Finanzas
Transporte
Gestion Administrativa
Pack 5 libros
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