GUIA PRACTICA.
CONTRATO DE LICENCIA

Esta Guia, y los correspondientes modelos de contrato de licencia, es el resultado de la
actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman
parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas (CSIC), LES Espaia y Portugal (LES), Ministerio de Economia, Industriay
Competitividad, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) y Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).?

En particular han participado en este trabajo:
— Isabel Masip. Vicepresidencia de Innovacion y Transferencia (CSIC);
— Javier Fernandez-Lasquetty (LES);

— Gemma Caias y Fernando Mérida. Subdireccién General de Transferencia (MICIU);

— Alejandra Cotta, Luis Gimeno, Marta Reyes y Maria José de Concepcién (OEPM);

Ignacio de Castro y Gonzalo Manuel Bleda. Centro Arbitraje y Mediacion (OMPI)

La presente guia tiene como finalidad abordar las cuestiones fundamentales de un Contrato
de Licencia para ayudar asi a las partes en la elaboracién y firma de un contrato de este tipo,
a partir de los modelos propuestos. Se entiende que no hay obligacién de utilizar esta guia 'y
el modelo, y que puede ser necesario su adaptacion para establecer las condiciones
adecuadas para cada parte. En cualquier caso, el contrato solo sera vinculante una vez

acordado y firmado por las partes.

Se ponen a disposicién de todos los interesados dos modelos de Contrato de Licencia de
Patente, en versiones adaptadas en funcién de las partes intervinientes. El primero es un
Contrato de Licencia entre un ente publico (Organismo Publico de Investigacion,

Universidad, etc.) y una empresa; y el segundo entre empresas.

! Ausencia de Responsabilidad. Las instituciones que han participado en la elaboracién de este modelo de
acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilizacion de este. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo
deberia contar con asesoramiento legal especializado para su la redaccion definitiva o adaptacion.
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Esta guia y los Modelos de Contrato de Licencia se encuentran disponibles en

Modelos de Contratos - Portal OEPM (oepm.es).
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Esta guia se compone de los siguientes apartados:

. 1. Qué es un contrato de Licencia

2. Por qué firmar un Contrato de Licencia

3. Aspectos clave de un Contrato de Licencia

4. Consideraciones del Modelo de Licencia propuesto

01 QUE ES UN CONTRATO DE LICENCIA

Un Contrato de Licencia de resultados de investigacion es un acuerdo entre dos partes que
regula los términos y condiciones en virtud de las cuales el propietario o titular de un

derecho de propiedad intelectual o industrial (PIl) autoriza a la otra parte a utilizar, explotar
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https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/transferencia-de-tecnologia/modelos-de-contratos/

y comercializar dicho derecho durante un tiempo determinado, a cambio de una

contraprestacion econémica.

En el contrato de licencia se conceden derechos de uso y explotacion, pero no se cede

titularidad sobre el derecho, que continua siendo del licenciante.

El derecho licenciado podra ser un resultado generado a partir de las actividades de
investigacion, desarrollo e innovacion (1+D) de la entidad, ya sea una entidad publica
(organismo publico de investigacion, universidad, fundacion, etc) o privada, como por
ejemplo una patente o solicitud de patente, un modelo de utilidad, un software, una base de
datos, un material bioldgico, una variedad vegetal, un conocimiento técnico (know-how), un
secreto empresarial o cualquier otro activo que pueda ser susceptible de explotacion

comercial.

02 POR QUI? FIRMAR UN CONTRATO DE LICENCIA

.
La firma de un Contrato de Licencia es fundamental porque establece los derechos y
obligaciones de las partes en relacion con el uso de la tecnologia, conocimiento o derecho de
PIl. Para el titular, permite proteger sus derechos, controlar las condiciones de uso y
favorecer la transferencia al mercado, ademas de obtener un retorno econémico. Para el
licenciatario, el acuerdo supone una via de acceso a resultados innovadores que pueden
mejorar su competitividad, a la vez que le proporciona seguridad juridica, garantizando la
autorizacion necesaria para utilizar y comercializar el derecho licenciado en los términos
acordados y aportando confianza para realizar inversiones y actividades de desarrollo y

comercializacion.

De este modo, el Contrato de Licencia establece un marco seguro de colaboracion, facilita la
generacion de valor y es un instrumento juridico clave para la valorizacion y explotacién de

resultados de investigacion, contribuyendo a maximizar el impacto econémico y social.

Esta guia pretende ilustrar los aspectos principales a considerar durante la negociacién de un
Contrato de Licencia, independientemente del tipo de activo o derecho objeto de licencia.

Aungue determinadas cuestiones pueden requerir un tratamiento especifico en funcion de
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las caracteristicas de la tecnologia o del derecho de propiedad intelectual o industrial que se

trate, existen algunos elementos comunes en cualquier negociacion.

Objeto y alcance del contrato de licencia

La identificacion clara del objeto que se licencia (patente, software, variedad vegetal,
material bioldgico, secreto industrial, etc.) y las condiciones de la licencia en términos de
exclusividad, campo de aplicacidn y territorio, son los factores principales de un Contrato de

Licencia.

Exclusividad

Exclusividad absoluta o total, que impide al licenciante, no sélo que conceda otras
licencias a terceros, sino también que el propio titular de la patente explote por si

mismo el objeto de la licencia.

— Exclusividad relativa, que no impide al licenciante explotar por si mismo el objeto de la

licencia.

— No exclusividad, que permite al licenciante otorgar nuevas licencias a terceros sin

necesidad de autorizacion del primer licenciatario.

—  Exclusividad parcial (para un determinado ambito de aplicacién o territorio), el
licenciante no puede conceder mas licencias para dicha aplicacién o territorio, pero si

para otros.

La decision sobre la exclusividad o no de la licencia depende de distintos factores, entre ellos
el valor de la propiedad industrial transferida o si se requiere por parte del licenciatario una

elevada inversion para llevar la tecnologia al mercado.

Campo de aplicacién

Descripcion del campo de aplicacién permitido, dependiendo de la estrategia comercial, la
naturaleza de los derechos licenciados o la capacidad del licenciatario. En caso de patente,
se puede licenciar en todos los campos protegidos por la patente, o bien el licenciante puede
limitar el alcance de la licencia a un campo o uso especifico o un drea de negocio

determinada (por ejemplo, salud humana o veterinaria, agricultura, biotecnologia,
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construccion, etc.). Este aspecto puede ser especialmente relevante en caso de uso dual de

una tecnologia.

Territorio

Definicion del ambito geografico para el que se va a otorgar la licencia. Una licencia puede
establecerse sélo para una zona geografica concreta (por ejemplo, la licencia de una patente
protegida en varios paises puede concederse soélo para su explotacién en uno de ellos) o
para todos los lugares en los que tenga protegido el licenciante el derecho en cuestidn, o
bien en todos los paises en que el derecho licenciado resulte explotable, con independencia
de que exista proteccion en cada uno de ellos. En este ultimo caso, se podran establecer

retornos econdmicos distintos en funcién de la potencial competencia de terceras partes.

Duracion del contrato

Debe establecerse el tiempo por el cual se concede la licencia. En licencias de patente, por lo
general este coincide con el periodo de vigencia de la proteccién de los derechos de patente
licenciados. No obstante, cuando la licencia incluya territorios donde no exista proteccién
por patente o contemple otros activos complementarios, como know-how, las partes

deberdn incluir la duracién aplicable a dichos derechos.

Confidencialidad y Publicaciones

Se definiran las obligaciones de confidencialidad aplicables a las partes, asi como el régimen
de publicaciones de los derechos licenciados. Ambos aspectos son especialmente relevantes
para compatibilizar la proteccidn de los intereses comerciales y de propiedad industrial con
las necesidades de divulgacién que pueden existir en determinados entornos, especialmente

en el dmbito de investigacion de los entes publicos.

Con independencia de la clausula de confidencialidad del propio Contrato de Licencia, es
recomendable firmar un Acuerdo de Confidencialidad previo (Modelo disponible en esta
misma pdgina web) con el objetivo de que las partes se puedan intercambiar de forma
segura informacién cientifica, comercial o estratégica relacionada con la tecnologia o activo
objeto de la negociacidn de la licencia, facilitando una evaluacién adecuada de la
oportunidad de licencia y garantizando la proteccién de la informacion intercambiada

durante la fase previa a la formalizacidn del contrato.
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Mantenimiento y gestién de la Pl

El contrato debe determinar qué parte asume la responsabilidad de mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual e industrial (PIl) asociados a los derechos licenciados,

incluyendo la tramitacion de las actuaciones necesarias y los costes correspondientes.

Existen diferentes alternativas. La gestién puede corresponder al licenciante, quien asume
las obligaciones de mantenimiento de los derechos de Pll, pudiendo acordar que el
licenciatario contribuya total o parcialmente a sufragar o reembolsar los costes asociados.
Alternativamente, especialmente en licencias exclusivas, el licenciatario podra asumir la

responsabilidad de la gestidn y los costes derivados de su mantenimiento.

Responsabilidad y diligencia en el desarrollo y comercializacion

La empresa licenciataria asume la responsabilidad del desarrollo y la comercializacién de la
tecnologia o de los productos que se deriven de los derechos licenciados, asi como los

costes, riesgos y obligaciones asociados a dichas actividades.

Asimismo, especialmente en licencias exclusivas, es habitual que el contrato establezca las
obligaciones especificas de desarrollo y comercializacién, comprometiéndose a cumplir con
determinados hitos o plazos de ejecucion. En caso de incumplimiento de estas obligaciones
se estableceran las consecuencias que se deriven, que podrian incluir la pérdida de la

exclusividad, la resolucion de la licencia o el pago de penalizaciones.

Mejoras

Es habitual que la tecnologia licenciada requiera un desarrollo adicional para poder llegar al
mercado, asi como la realizacidon de mejoras o perfeccionamientos. El contrato de licencia
debe abordar esta cuestidon y determinar la titularidad de tales perfeccionamientos y
mejoras, asi como de los derechos de propiedad intelectual e industrial que, en su caso,
pudieran derivarse de ellos, y regular los derechos de acceso o utilizacién que correspondan

a cada una de las partes.

Retribuciones econémicas

Un aspecto fundamental de la negociacion de una licencia es la determinacion de la
contraprestacion econémica que recibird el licenciante por la concesion de la licencia y la

explotacién de los derechos licenciados.
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La forma mas habitual de retribucion es el pago de regalias, calculadas como porcentaje
sobre ventas netas de los productos o servicios que incorporan la tecnologia licenciada o, en
determinados casos, sobre los ingresos recibidos por el uso o la comercializacién de los
derechos licenciados. El importe de la regalia puede establecerse como un porcentaje fijo o
variable, que podra ser creciente o decreciente en funcién del volumen de ventas alcanzado

u otros parametros a considerar por las partes.

Adicionalmente, se podran fijar otras modalidades de pago, como un pago inicial a la firma
del contrato, pagos vinculados al cumplimiento de hitos de desarrollo, regulatorios o

comerciales, cantidades minimas garantizadas o importes maximos acumulados.

La determinacidn de la contraprestacion econdmica, ya sea fija o variable, dependera de

diferentes aspectos, entre ellos:

— El grado de desarrollo de la tecnologia. Cuanto mas cercana al mercado esté la tecnologia,

menor riesgo asumira el licenciatario y mayor podra ser la contraprestaciéon econdmica.

— Elalcance y las condiciones de licencia (exclusividad, territorialidad, sector o campo de
aplicacién, entre otros). Cuanto mas amplio sea el alcance de los derechos concedidos,

mayor sera la remuneracion.

— La posicion competitiva de la tecnologia (fuerza/debilidad) frente a otras existentes en el

mercado.

— El nivel de proteccién de la tecnologia, incluyendo la apropiada redaccién de patente, el
estado de tramitacion de la patente (solicitada o concedida) y las perspectivas de

concesion.

Los riesgos y costes asumidos por cada parte.

No existe una metodologia Unica para determinar el importe y tipo de regalias.
Histdricamente, se ha utilizado como referencia la denominada “regla del 25%”, segun la
cual el licenciante recibiria este porcentaje del beneficio econdmico derivado de la
explotacidn de la tecnologia licenciada. No obstante, este enfoque se ha puesto en cuestion,
y en la actualidad se considera como un criterio de referencia orientativo, por lo que
cualquier valoracion deberd ajustarse en funcidn de las circunstancias especificas de cada

licencia y a los aspectos indicados anteriormente.
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Existe abundante literatura especializada sobre regalias y su determinacidn, accesible en
articulos doctrinales y publicaciones de acceso publico. Asimismo, existen bases de datos
comerciales que recopilan acuerdos de licencia suscritos y ofrecen informacion sobre tipos

de regalias segmentados por areas tecnoldgicas, lo que puede resultar Gtil como referencia.

Finalmente, deberd establecerse el procedimiento de pago, la moneda aplicable, los
impuestos correspondientes, asi como los mecanismos de control y auditoria. Con cardcter
general, el licenciante tendrd derecho a revisar la contabilidad y los registros del licenciatario
directamente relacionados con la licencia, con el fin de verificar la exactitud de los informes
suministrados y que se han efectuado los pagos correspondientes. Esta revision podra ser
realizada directamente por el licenciante o a través de un auditor independiente designado

al efecto.

Otorgamiento de sublicencias

Es importante definir si el licenciatario estara autorizado a conceder sublicencias a terceros
para la explotacién de los derechos licenciados. En caso afirmativo, se estableceran los
términos y condiciones en que se podran otorgar, asi como las responsabilidades en relacion

con dichas sublicencias.

Terminacion

Deben regularse las causas de terminacion anticipada del contrato y las consecuencias
derivadas de la misma. Las causas mas habituales son el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por cualquiera de las partes, falta de pago de las contraprestaciones
acordadas, incumplimiento de las condiciones de desarrollo y comercializacién, cese de la
comercializacién, concurso de acreedores, oposicidon a los derechos de patente por parte de
la empresa. Una vez terminado el contrato es importante especificar cudles son las
consecuencias de la terminacion, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes en

cada caso.

04 CONSIDERACIONES DEL MODELO DE LICENCIA PROPUESTO

Junto con la guia, con caracter general, el modelo propuesto ejemplifica una licencia
exclusiva, si bien en determinadas clausulas se incorporan alternativas y comentarios que

facilitan su adaptacién a una licencia no exclusiva.
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Asimismo, el modelo ofrece distintas opciones de redaccion para determinadas
disposiciones contractuales. Estas alternativas tienen caracter meramente orientativo e
ilustrativo y no pretenden ser exhaustivas. En consecuencia, las partes podran seleccionar
las opciones que mejor se adapten a sus necesidades o acordar soluciones distintas en

funcién de sus objetivos.
En particular, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

e Los hitos de desarrollo propuestos son ejemplos meramente informativos, y se facilitan
con el fin de proporcionar a los usuarios referencias para establecer sus propios hitos,
en caso de que consideren incorporar este tipo de contraprestacién econdémica. A titulo
ilustrativo, se incluyen referencias a aprobacién reglamentaria por la FDA (Food and
Drug Administration de EEUU) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), si bien las
partes podran sustituirlas o complementarlas con cualquier otra autoridad competente,
y en funcion del sector de aplicacion. Del mismo modo, en relacién con los hitos
vinculados a la concesién de patentes, se incluyen ejemplos referidos a la OEPM (Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas), la EPO (Oficina Europea de Patentes) y la USPTO
(Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU), pero se puede incluir cualquier oficina

nacional competente.

e Lacldusula de mantenimiento y gestion de la patente estd disefiada para una licencia
exclusiva en todos los campos de aplicaciéon. Su redaccidon permite su aplicacién tanto en
licencias de alcance mundial como limitadas a determinados paises. En el caso de una

licencia no exclusiva debera adaptarse el texto adecuadamente.

e Encaso de que el activo licenciado se haya obtenido en cotitularidad con otra
institucion, circunstancia habitual en resultados de investigacién generados por entes
publicos, el texto podra adaptarse facilmente mediante la inclusién de referencias a las
instituciones licenciantes. Se recomienda que cada cotitular emita su propia factura para

facilitar la gestion del cobro y de las obligaciones tributarias correspondientes.
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