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;De que estamos hablando?

* ¢Qué es?
= Pliego de condiciones
= Carta de intenciones

- Se refiere a un documento de puntos clave que
establece los términos y las condiciones
materiales para lograr un acuerdo. Es una guia
de negociacion que le sirve al abogado para la
elaboracion de un contrato a firmar.



;De que estamos hablando?

- En transferencia de tecnologia se utilizan como
un paso previo o un instrumento para la
elaboracion de contratos de licencia o de
investigacion y desarrollo tecnologico.

- También son tutiles para “alianzas estratégicas” o
contratos atipicos en la relacion de la institucion
con el sector productivo.



Aspectos legales

- Dependera de la legislacion de cada pais sobre
contratos.

» Generalmente solo son un documento de puntos de
clave sin ningun valor legal.

- Otras veces ellas mismas podria considerarse
contratos coercitivos (caso de los Memorandum of
Understanding o de las Letter of Committment)
= Tener cuidado con el sistema de EEUU.

- Importancia del lenguaje que se utilice y quién firma
el documento (si es que requiere firma).



Utilidad/proposito

- Definicion de las necesidades y objetivos de las
partes.

- Es un marco de referencia de la relacion entre
las partes sin el lenguaje legal incorporado.

- Da una oportunidad para irse poniendo de
acuerdo en algunos aspectos claves de la
relacion.

- Oportunidad de sacar a colacion puntos algidos.
- Me obliga a prepararme.



Preparandome para la negociacion

- Estar preparado es la clave.
» iICONOCE TU TECNOLOGIA!

= Estado del arte.

s Productos /tecnologias/desarrollos existentes que
pudieran competir con el mio.

= Aspectos regulatorios.

= Vida til del producto ése me va a pasar mi
ventana de oportunidad, cuando?

= Tamano del mercado.



Intercambio de informacion previa

entre las partes

- Envio de resumen general de los términos
generales de la licencia.

- Solicitar informaciéon comercial o de negocios a
la empresa.

» ¢Necesito un acuerdo de confidencialidad?



Aspectos formales

» ¢Qué incluir?
- Tamano o nivel de detalle
« Formato
= épuntos clave tipo “bullets” o parrafos?

« Se debe incluir el objeto del contrato, qué es lo que
se va a hacer o qué es lo que se va a licenciar

- Claridad de si estos puntos son coercitivos o no.
(“solo para discusion”)

» Validez de la carta de intenciones (30 dias).
- En nuestro contexto évoy a caer en el contrato?
- La utilidad dependera de mi circunstancia especifica



Contrato de licencia

Contrato entre partes mediante el cual un titular
de un derecho de propiedad intelectual
(licenciante) le otorga al beneficiario
(licenciatario) un PERMISO para hacer, usar o
licenciar su invencion o conocimiento.



;Porque se licencia?

- Hacer negocios

- Diseminar la tecnologia

- Garantizar el uso y beneficio a la sociedad
- Defensa y control sobre la tecnologia

- Beneficios econdémicos
= Muy secundario en entes publicos
= Uso de los ingresos



Tipos de licencias

- Exclusiva — No exclusiva
- Limitaciones especificas
= Campo de la tecnologia
= Usuario
= Territorialidad



El contrato de licencia

- Especifico y claro
« Definiciones

- Descripcion detallada de la tecnologia o
producto y derechos legales asociados

 Restricciones
- Duracion, plazo
- Otras obligaciones de las partes



El contrato de licencia cont....

« Reportes
« Pago
= regalias
= pago inicial
= regalias minimas
- Sublicenciamiento
« Mejoras
- Costos de proteccion



El contrato de licencia cont....

- La importancia de los considerandos

« Establecimiento de metas (milestones)

- Continuacion de la investigacion

» Clausulas penales

- Clausulas de buen actuar (due diligence)
» Defensa de los titulos

 Clausulas humanitarias



I
Negociacion

- La negociacion es un arte que cultivamos todos los dias
y en todas situaciones.

- Multiples metodologias y tacticas.
 Los acuerdos de ganancia mutua son los mas eficaces
- Buscamos socios a largo plazo.



——
Negociacion

- Recomendaciones:

Separar las personas de los problemas.

Enfocar necesidades e intereses no posiciones.
Inventar opciones para ganancia mutua.
Desarrollar e insistir en el uso de criterios objetivos.
Planear y prepararse adecuadamente.

Debe hacerlo alguien con conocimiento y poder de
decision.
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Negociacion cont....

- Perfil de un negociador tecnologico
= Dominio de los conceptos, estrategias y tacticas de
negociacion.
= Habilidad para el proceso de planeacion, coleccion y
analisis de las informaciones pertinentes.

= Conocimiento de las disciplinas cientificas que estan
involucradas.

= Dominio de conceptos y técnicas de creatividad.
= Conocimiento de los aspectos juridico-legales.

= Buenas relaciones interpersonales.

= Dominio de conceptos y técnicas de liderazgo.



Resumiendo

- Existen diversos tipos de contratos 1tiles para la
gestion de la propiedad intelectual.

- Al redactar contratos en gestion de la PI hay que
ser creativo y no encasillarse.

- Las cartas de intenciones o pliegos de
condiciones son un instrumento para el
establecimiento de contratos en especial las
licencias.

» Su utilidad dependera del uso y el contexto.



