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PROLOGO

La tecnologia es el conjunto de conocimientos o integracién de
aplicaciones de la ciencia que nos permite, a4 partir de unos recursos
¥y medios dados, desarrollar una actividad productiva, prestar un ser-
vicio o alcanzar un fin u objetivo. Es, por tanto, un factor de produic-
cion o "input"” de una actividad, y en él concurren las caracteristicas de
escasez y valor, aunque en ocasiones e¢s un bien piblico de apropiacion
relativamente fdcil.

Transferencia de Tecnologia e¢s la cesién de tecnologia que a favor
de un receptor especifico (persona fisica o juridica) efectiia sut poseedor
{empresa privada, entidad publica, experto, ete.) a cambio de una con-
raprestacion generalmente monetaria. El fendmeno mds frecuente de
transferencia de tecnologia tiene lugar cuando el cedente es extranjero
v que denominada Transferencia de Tecnologia Extranjera utiliza uno
o varios de los siguientes canales:

1. Contratos tecnoldgicos entre empresas o entidades.

a} Contratos de cesion de derechos y licencias para patentes
y transmision de "know-how". Afectan a invenciones defen-
didas por patenies y a conocimientos técnicos, disefios, nor-
mas, etc., acunulados y conservados bajo secreto y propiedad
por las empresas que los controlan.

b) Contratos de asistencia técnica. Se refieren a la experiencia
téenica, generalmente pitblica, pero de dificil acceso, ofrecida
por expertos para completar la capacidad personal de las
empresas v entidades receptoras.

¢} Contratos de servicios tecnoldgicos. Comprenden las presta-
ciones de ingenieria, para el disefio ¥ proyecto, montaje, ope-
racidn, entretenimiento v reparacion, y los servicios de estu-
dio, andlisis, programacion, conswlia v asesoramiento en
gestion v en administracion.

2. Convenios internacionales de cooperacion cientifica y técnica,

3. Acuerdos de hmportacion de medios v cquipos que llevan una
tecnologia incorporada ¥ contratacion de plantas llave en mano.

4. Adquisiciones de documentacion e informacion técnica o econd-
mica, de naturaleza privada o piiblica, becarios en el extranjero
¥ ofras actividades de formacion v capacitacion.

La transferencia de teenologia, que a lo largo de esta ltima década
estd siendo objeto de mayores andlisis v consideraciones, por parte de
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una gran diversidad de entidades v organismos nacionales e internacio-
nales, es la que tiene lugar a través del Canal de los Contratos Tecnolo-
gicos v al que algunas veces se denowmina canal comercial.

Una idea de la importancia cuantitativa del flujo recnoldgico que
accede a través de este canal, nos la da el nidmero total de resoluciones
de inscripcidn de contratos en el Regisiro de Coniratos de Transferencia
de Tecnologia del Ministerio de Industria, que ha sido en el afio 1976
de 1.389, de las cuales 1.167 corresponden a nuevas inscripciones y 222
a prérrogas de vigencia de inscripciones anteriores.

Los countratos de nuevas inscripciones en el afio 1976 se clasifican en
la forma siguiente:

A}  Asistencia técnica y servicios tecnoldgicos, 491 contratos con
unas obligaciones de pago, por una sola vez, que se elevan a 13.589 mi-
llones de pesetas, aunque en ciertos casos los pagos se realizardn en
varios plazos a lo largo de dos o mds afios.

En su distribucidn sectorial destacan por su importancia relativa los
sectores de material de transporte, energia y servicios,

. Prescindiendo de algin contrato singular, el comportamiento medio
ha sido de 16,4 millones de pesetas por contrato.

B} Licencias de fabricacidn, 676 contratos con unas obligaciones de
pagos medios anuales de 5504 millones de pesetas, en las que se inclu-
yven ciertas prestaciones complementarias de asistencia técnica relacio-
nadas con la aplicacion de las técnicas de proceso adquiridas.

En su distribucion sectorial destacan los sectores de industria gquini-
ca, productos metdlicos y servicios.

El valor medio anual de las obligaciones de pago derivadas de los
contratos de licencia ha sido de 8,1 millones de pesetas en el periodo de
vigencia de los mismos,

El hecho de que algunas tecnologias que se transfieren por este canal
pudieran haberse adquirido dentro del pais sin el pago de royalties en
moneda extranjera, la sospecha de evasion por la via de los pagos tecno-
ldgicos de los dividendos y otras rentas de las empresas con capital
extranjero, y la creciente dependencia tecnoldgica exterior de nuestra
economia, calificada por algunos como colonialismo tecnoldgico, han
tenido en estos dltimos afios un amplio eco en los medios de comunica-
cidn y en las reuniones de los técnicos y de los politicos,

Otra caracteristica de la tecnologia que accede por el canal comer-
cial es que con cierta frecuencia ha venido acompanada por condiciones
indeseables, introducidas en el contrato en forma de cldusulas restricti-
vas y abusivas impuestas por el cedente al receptor.

Se tipifican como cldusulas restrictivas el limitar o condicionar:

~ La utilizacidn de la tecnologia.
— La exportacion de los bienes producidos.
— La adguisicidn de materias primas o componentes.

— El volumen v caracteristicas de la produccion.

— Los precios de venta de los productos y su comercializacion en el
mercado nacional,

—= La gestion empresarial del receptor y su estrategia de expansién
y diversificacion.




Se tipifican como cldusulas abusivas aguellas que:

— Establecen un precio muy elevado para la tecnologia recibida,
— Refieren el precio a bases improcedentes.

— Obligan al pago de sobreprecios en las adquisiciones de materias
primas v equipos de suministradores determinados en el con.
traio,

— Establecen una inadecuada duracion del contrato o de sus con-
secuencias directas.

— Obligan a una retrocesion no equitativa de aquellas mejoras
o innovaciones desarrolladas por el receptor.

Con la calificacion de restrictivas y abusivas a ciertas cldusulas de
los contratos estamos contemplando a la transferencia de tecnologia
con una éptica de receptor que es diametralmente opuesta a los puntos
de vista del cedente que encuentra justificacion suficiente para imponer
esas cldusulas.

La confrontacion entre las posturas del cedente v del receptor tiene
lugar durante la negociacion que es la conjuncion de deseos y posibili-
dades con la mayvor preparacion posible, por lo que es de gran interés
servirse de gunias que para la transferencia de tecnologia han sido redac.
tadas por diversos organismos y entidades.

Hay guias que alertan sobre los aspectos claves de la negociucion,
formalizacion y ejecucion de los contratos, con ligero sesgo hacia el
punto de vista de los cedentes. Otras guias van dirigidas principalmente
a los receptores, especialmente a los de los paises en desarrollo que
generalmente constituyen la posicion negociadora mds débil y, por tan-
to, mds necesitada de instruccion y asistencia.

La Guia que para la adquisicion de tecnologia extranjera ha elabo-
rado ANDOIAE es un instrumento de asistencia al receptor en las fases
de la negociacion y de la formalizacion del contraro. Dentro de la gran
diversidad de redacciones que puede tener un contrato tecnoldgico, la
Guia adelanta un Contrato tipo con sus cldusulas generales y especifi-
cas, con una doble finalidad: servir de base para los que carecen de
modelo propio v de "test” de andlisis del borrador de conirato redacta-
do por el cedente.

Para los receptores espaiioles la Guia incluye, ademds, el procedi-
miento de solicitud de inscripcion del contrato en el Registro de Con-
tratos de Transferencia de Tecnologia del Ministerio de Industria y la
base legislativa que regula las actuaciones de la Administracion espa-
fiola en este campo. .

La Guia ANDOIAE estd alineada con la politica espariola de Transfe-
rencia de Tecnologia Extranjera v con las resoluciones de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas que se ocupan de la tecnologia para el
desarrollo.

Felicitamos o los seitores Estéver y Villarrubia por la labor desarro-
llada en la redaccion de la Guia que ANDOIAE ofrece a la comunidad
industrial para su mejor desarrollo tecnoldgico.

José Gil PELAEZ
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INTRODUCCION

Espafia es un pais que si bien se encuentra
por un lado en ¢l grupo de los paises des-
arrollados, sus intereses en el campo de la
transferencia de tecnologia coinciden con
los que se encuentran en fase de desarrollo.
Las salidas crecientes de divisas en concep-
to de pagos por tecnologia es cierto que,
aunque parezcan excesivas, han colaborado
de forma determinante al desarrollo espa-
fiol. Gracias a esa tecnologia importada, hoy
dia se fabrican aqui muchos ¢lementos y ma-
quinaria y se prestan servicios que afios
atras sélo nos llegaban cruzando nuestras
fronteras. La importacién de tecnologia es
un hecho comiin en todos los paises del mun-
do y nadie duda de los efectos beneficiosos
que pueden causar en el desarrolio del pais
receptor.

Otro problema es el como se debe efec-
tuar esa transferencia. Los paises mas des-
arrollados han dictado y se puede decir que
aun dictan las normas del juego. El desfa-
se tecnoldgico es creciente y las practicas
abusivas corrientes. Esto ha hecho que di-
versas organizaciones internacionales (1), y
especialmente la UNCTAD (2), hayan -de-
nunciado el estado actual, claramente des-
equilibrado, fijando unas bases que pueden
llegar al establecimiento de un codigo inter-
nacional de conducta mds equitativo.

En el mundo de hoy se hace cada dia mas
patente la necesidad de una estrecha colabo-
racién entre todos los pueblos y un cierto
control internacional, para .obtener un ma-
ximo beneficio social ¢ incluso para conse-
guir la propia supervivencia en un mundo
cada vez mas deteriorado. A nivel nacional
s¢ justifica también la intervencion de la

Adminisiracion, que debe velar por el inte-
ds comun del pais.

Hay muchos paises y grupos de paises que
durante los altimos afos se han preocupado
de dictar normas conducentes a limitar en
lo posible esas practicas abusivas a las que
nos referimos anteriormente. La Administra-
cion espafola se ha caracierizado tradicio-
nalmente por la ausencia de una politica
clara de desarrollo industrial y por la poca
atencién prestada a la investigacién. Sin em-
bargo, s¢ advierte una creciente preocupa-
cién entre los 6rganos responsables, habién-
dose dictado ultimamente normas referen-
tes a la contratacién tecnolégica+y a la pro-
piedad industrial, creando y potenciando los
registros correspondientes y  habiéndose
prometido igualmente llevar ¢l porcentaje
del PNB, dedicado a la investigacién a un
mas adecuado 2 por 100.

El Decreto 2.343/1973 de 21 de sepliembre
y la Orden del Ministerio de Industria del
5 de diciembre de 1973 (3), a los que aludi-
remos repetidamente, regulan los términos
en los que sc ha de efectvar la transferencia

— v R

oy BIRPI (Burcaux Intlernationaux Réunis pour
la Protection de la Propidid Intellectuelle), Ley
Tipu subre invenciones para los Paises en desarro-
llo, 1965. Guidelines for the Acquisition of Foreign
chhnolo?' in Developing Countries (UNIDO, New
Vork, 1973).

(2) Véase Directrices para ¢l Estudio de la
Transmisiéon de Teenologia en los Pafses en Des-
arrollo. Posibilidad y viabilidad de¢ un Cédigo In-
ternacional de Conducta en ¢l campo de la Trans-
mision de Tecnologia. Esludio Sccretaria de la
Unclad TD/B/AC. 1112, 6-junio-1974, y preparacion
de un anteproyecto de Codigo Intermacional de
Conducta para la Transferencia de Tecnologia, In-
forme de la Secretaria de Ja Unclad TD/B/C, 6/AC.
1/2/Supp.l. 25 de marzo de 1975,

{3) Vdase Legislacion Vigente, pags, 73 v ss.
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teenologica v crean un registro que debe
dar cabida a todos los contratos de transfe-
rencia de tecnologia, Esta medida es coac-
liva, ya que, por un lado, la inscripcion es
condicion necesaria para que el Ministerio
de Comercio pueda autorizar la transferen-
cia de divisas a que las contraprestaciones,
o pagos por la tecnologia adquirida, puedan
dar lugar, ¥ por otro, las resoluciones de-
negatorias ¢ con anotaciones pueden pesar
desfavorablemente a la hora de concesion de
licencias de instalaciéon, ampliacién o trasla-
do, o cuando la empresa en cuestién desee
acogerse a los beneficios aplicables en las
actuaciones de fomento y promocion de las

12

actividades productivas. Las mencionadas
disposiciones han originado un estado de
opinién caracterizado por enjuiciamientos a
veces contradictorios, $anto en lo referente
al espiritu general de ?a ley como a aspectos
parciales o detalles, que nosotros no inten-
taremos valorar aqui, aunque si vemos cla-
ro que a veces puede haber una contraposi-
ciéon de intereses entre los del empresario
v los del pais.

En el transcurso de este trabajo vamos
a tratar de exponer nuestro criterio respec-
to a la redaccion del contrato de transferen-
cia de tecnologia, teniendo en cuenta la nor-
mativa vigente.
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NEGOCIACIONES PARA LA REALIZACION
DE LOS CONTRATOS

La causa de la transferencia de tecnolo-
gia es, en general, una necesidad de produc-
Los y servicios que precisan para su elabo-
racién o realizacién de unas técnicas o co-
nocimientos que no se poseen.

Si un pafs se encuentra ante esta necesi.
dad puede adoptar diversas posturas: pro-
mover la investigacion, adquirir la tecnolo-
gfa en el extranjero, importar sus productos
¥y servicios o renunciar a su consumo.

La politica econémica ¢ industrial del pais
determinard en cada momento lo mas ade-
cuado para la consecucién de sus objetivos,
pero en mayor o menor proporcion los cua-
tro puntos seialados tienen alguna partici-
pacién en la cobertura de ‘las necesidades
inicialmente aludidas,

En esie trabajo nos vamos a limitar a la
adquisicion de la tecnologia formalizada me-
dianic contratos, que abarcan los de cesién
y licencia de conocimientos (ya sean paten-
tados o no), los de cesidn y uso de marcas
y los relativos a servicios.

1. Formas de transferencia.

La introduccién en ¢l pais de Ja tecnolo-
gia extranjera puede revestir, ademas de los
contratos, otras dos modalidades, como son
la explotacién direcia por el titular extran-
jero a través de una empresa de su propie-
dad, pero que radique en el territorio de
aquel pafs y la aportacién de la tecnologia
por la entidad extranjera en la constitucion
de sociedades mixtas.

En el primer caso apuntado es discutible
¢l término de adquisicién tecnoldgica, ya
que ésta no se realiza, al menos de forma
directa. El segundo caso se presta a la exis-
tencia de @ventuales sobrevaloraciones si se
considera como aportacién de capital (4) y a
la dependencia de la empresa extranjera, de-
bido a su grado de participacién o clausulas
estatutarias impuestas. Tiene, sin embargo,
la ventaja de¢ que normalmente ésta partici-
pa en la financiacién de la nueva empresa.

En ciertos sectores, las empresas cedentes
se muestran particutarmente inclinadas a la
transferencia por medio de contratos de li-
cencia, especialmente en los lugares o mo-
mentos en los que las restricciones para la
inversion extranjera o la inestabilidad poli-
tica 0 econdémica son mayores. De esta for-
ma los contratos de licencia se han descrito
desde el punto de vista de la cedente como
«un camino intermedio entre la exportacién
y la inversion de capital en el extranje-
ro» (5), (6).

2. Necesidad de la tecnologia.

Vimos en un principio que la causa desen-
cadenante de todo el proceso de contrata-

(4) Prohibido en algunos paises. Véase articu-
lo 21 de la decision nimero 24 del Acuerdo de
Cartagena. No conocemos legislacién  especifica
espanola.

(5) Worth Wade, How to Profit [rom Licensing,
Advance House Ardmore, Pennsylvania, 1969,

(6) Vdasc Legislacidn sobre inversiones extran-
jeras en Espaiia, pags, 79 ¥ ss.
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cién tecnolégica es la necesidad de unas téc-
nicas o conocimientos que no se poseen. La
determinacion o eleccidn de éstas forma par-
te de la politica de ia empresa de acuerdo
con sus estudios de mercados, analisis de
costes, previsiones de ventas, etc. El naci-
miento de esta necesidad puede originarse
dentro de la empresa debido a problemas
planteados que nos llevan a buscar su solu-
cién, o bien fuera de ella, observando otras
empresas del ramo o atendiendo a la publi-
cidad dada por aquéllas que ofrecen méto-
dos que mejorarfan nuestras instalaciones
o las harian mas rentables.

3. Condiciones a cumplir por la
tecnologia contratada.

Cabe considerar aqui que el empresario
espaiiol no tiene en principio por qué mirar
mis alld de sus propios intereses. Sin em-
bargo, parece claro pensar que lo mejor para
el pafs puede no ser la suma algebraica de
todos los intereses particulares y que, por
consiguiente, el Estado debe de regular de
alguna manera la adquisicién de la tecnolo-
gia para que ésta complemente a la tecno-
logia autéctona sin impedir su desarrollo ni
el de la investigacién propia.

Asi, pues, la tecnologia adquirida de otros
paises debe de cumplir unas ciertas condi-
ciones que, segin el profesor Bercovitz (7),
son:

{. Ha de referirse a una tecnologia inexis-
tente en el pais y dificil de llegar a conse-
guir en condiciones razonables,

2. No ha de servir para frenar la inves.
tigacion y el desarrollo de la tecnologia es-
panola, sino que debe potenciarlas.

3, Ha de tener por resultado la verdade-
ra incorporacién de la tecnologia adquirida
al patrimonio de conocimientos técnicos del
pais,

4. Ha de realizarse, por dltimo, en tér-
minos adecuados tanto en cuanto a su pre-
cio como en cuanto a las restantes circuns-
tancias de la adquisicion. Debe, pues, ex-
cluirse la adquisicién de tecnologia en con-
diciones abusivas impuestas por la cedente
de la misma.
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4. Determinacion de las personas
encargadas de las negociaciones.

Otra cuestion a dilucidar es la determina-
cion de la persona o grupo de personas que
han de encargarse de la materia en sus su-
cesivas etapas, es decir, desde la captacién
de [a tecnologia a adquirir, pasando por la
valoracién de las diferentes ofertas, hasta la
redaccién del contrato. Las empresas deben
de ser conscientes de la magnitud e impor-
tancia del posible contrato y, en consecuen-
cia, asignar el niimero de personas con unos
conocimientos técnicos especificos, econémi-
cos y legales suficientes, asi como una cierta
experiencia en la contratacién internacional
de tecnologia, llegando incluso, en los casos
que estas transferencias sean cuantiosas, a
crear un departamento especializado que se
mantenga al dia en los diferentes campos
relacionados con el tema y realice los estu-
dios y contratos de los posibles proyectos.

La representacién de la empresa recepto-
ra va a encontrarse en la mesa de negocia-
ciones con un equipo, en general, muy pre-
parado y con gran experiencia, encabezado
muchas veces por un director de la Divisidn
Internacional o por un director de Licencias
especialmente formado. Por consiguiente,
deben de llevar algo mads que una somera
idea sobre el particular para evitar las in-
tervenciones poco afortunadas, la inhibicién
o ¢l seguir el camino mostrado por la ce-
dente sin un andlisis autorizado y una va-
loracién previa, teniendo en cuenta que el
llevar la posible iniciativa en este tipo de
acuerdos suele representar considerables
ventajas.

5. Fuentes de informacion.

Una vez originada la necesidad a la que
antes haciamos referencia debemos de bus-
car los medios de satisfacerla. §i la forma
adoptada es la transferencia de tecnologia
materializada por ia realizacién de un con-
trato tenemos que pasar a informarnos de

(7) Alberto Bercovitz, catedritico de Derecho
Mercantil de la Universidad de Salamanca: «La
iransmision de tecnologia y su problemética ‘uri—
dica actual», Seminario sobre Adquisicién de
nologia Extranj era Inst. de Estudios Bancanos ¥
Bursallle*; (1975).




los lugares o entidades donde podemos ob-
tenerla. Podemos sefialar que en nuestro
pais (8) existen cinco fuentes de informacion
para la adquisicién de tecnologia, que son
las mas empleadas. Estas son: Visitas a fac-
torias, estudios de mercados, revistas técni-
cas, ferias y exposiciones y catélogos y fo-
lletos. Entre 183 empresas consultadas hubo
un total de 400 respuestas, lo que nos da
poco mas de dos fuentes de informacion
consultadas por cada empresa.

Otros medios de captacién de tecnologia
pueden ser las Camaras de Comercio, ofici-
nas bancarias internacionales, las estadisti-
cas y las Embajadas, asi como la imagen de
marca o los éxitos fulgurantes de ciertos
productos en determinados mercados, aun-
que estas dos wltimas, mas que fuentes he-
mos de Hamarlas motivaciones.

Por otro lado, segin se determina en el
articulo 9.° del Decreto (9), «el Ministerio de
Industria realizara peridédicamente la ade-
cuada difusion de aquellos datos que ayu-
den a alcanzar una mayor transparencia del
mercado de tecnologia extranjera». Por lo
que ¢l propio Ministerio de Industria es,
o puede ser en el futuro (cuando se poten-
cie convenientemente), una de las fuentes de
informacién e incluso de asesoramiento. De
esta forma y a través de un érgano creado al
efecto o del propic Registro de la Propiedad
Industrial podria prestar una gran ayuda
a la industria nacional, especialmente a la
pequefia y mediana empresa, que no cuenta
con medios suficientes para mantener depar-
tamentos especificos, haciendo mas Faciles
y coherentes los resultados previstos en la
politica industrial o en un posible plan de
desarrollo tecnoldgico.

En el campo internacional también se han
efectuado algunos intentos para facilitar ia
eleccion y el acceso a las técnicas mas ade~
cuadas. El articule 50 del PCT {Patent
Cooperation Treaty), firmado en Washington
el 19 de junio de 1970, prevé la prestacion
de un servicio de informacién, sobre todo
para los paises en vias de desarrollo.

También se han manejado diversas ideas
y propuestas, tales como crear un Banco
de Patentes e Invenciones para los Paises
Subdesarrollados, presentado en 1968 a la
Organizacién de las Naciones Unidas para
¢l Desarrollo Industrial (ONUDI) o la pro-
puesta, muy semejante, de creacion de un

Banco Internacional de Transferencia de
Tecnologia, que se aprobé en la segunda
conferencia de la UNCTAD. Ninguno de ellos
ha llegado a plasmarse hasta ahora en reali-
dad (10); sin embargo, creemos que un pro-
yecto de este tipo es necesario y que de una
u otra manera se materializar4 en un futuro
no muy lejano.

Después de que hayamos seleccic nado un
determinado ntmero de posibles cedentes
debemos de tomar contacto con ellas pidién-
dolas que nos amplien la informacién sobre
la tecnologia requerida, asi como las con-
traprestaciones exigidas.

Una vez recibidas las diferentes propues-
tas tendremos que hacer un analisis com-
parativo atendiendo a dos puntos de vista
principalmente: Uno, subjetivo, de acuerdo
con la politica de la propia empresa, y otro,
externo a ella, contemplando a la Adminis-
tracién, que tiene, en definitiva, que aprobar
el posible contrato. También podriamos con-
siderarlo atendiendo, por ejemplo, a sus re-
percusiones de tipo social, politico, religio-
s0, etc.

Desde el punto de vista subjetivo nos en-
contramos con dos vertientes, una que lla-
mamos Factores Limitativos, en la que in-
cluimos todos aquéllos que puedan dificul-
tar gravemente la consecucidén- de la tecno-
logia en cuestion o el desarrollo subsiguien-
ie de las actividades de la empresa, y los
Factores Econdmicos, entre los que inclui-
mos aquellos necesarios para realizar un es-
tudio comparativo coste-beneficio.

Respecto a la Administracién debemos
tener en cuenta las condiciones que apun-

1abamos mdas arriba en este mismo capitulo

(apartado 3), las que estudiamos en la pre-
sente gufa, y en general todas aquéllas que
puedan ser objeto de no inscripcién en el
Registro de Contratos de Tecnologia del Mi-
nisterio de Industria.

Afnadiremos un esquema especificando los
puntos sefalados:

{8} Estudios de la utilizacion de la asistencia
técnica extraniera en Espafna. Encuesta realizada
por la ANDOIAE (Asociacién Nacional de Diplomas
dos de Organizacién Industrial ¥ Administracién
de Empresas), Madrid, 1971,

{9) Decreto 234371973, de 21 de septiembre.
Véase Legislacién Vigente, pag. 75.

(10} Alberto Bercovitz (op. citada).
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Limitativas ... ...

Subjetivas... ... -

Pasibilidad de atender a las necesidades creadas por
esa tecnologia (materias primas, productos in-
termedios, repuestos, mano de obra cualificada,
mantenimiento, grado de dependencia).

Obstaculos legales.

Grado de obsolescencia actual ¥ futura.

Perspectivas de comercializacion en su territorio.

Si existiera licencia de patentes (titulacién, examen
de novedad, condiciones a la expiracién del con-
trato),

Régimen de inventos y mejoras.

Garantias de produccidn, especificacion de produc-
tos y asistencia técnica.

Cedente: Solvencia, experiencia, calidad, anteceden-
tes de contratos.

Obligaciones: Uso de tecnologia, uso de marcas,
pagos minimos.

Los necesarios para realizar un estudio de coste-be-
neficio especialmente:

Economicas ... ... ¢

Previsiones de ventas.
Precio esperado.

Coste esperado.

Grado de incertidumbre.
Riesgos especiales.
Garantias.

Flexibilidad de la produccién.

Administracion

6. Estudio de la propuesta concreta.

Cuando tengamos toda la informacion y
hayamos efectuado las valoraciones de cada
una de las propuestas alternativas podremos
con cierto fundamento elegir aquella que
parezea mdas conveniente, Es ficil, normal-
mente, descartar las proposiciones menos in-
teresantes, pero muchas veces es dificil efec-
tuar fa dltima decisién entre dos que pare-
cen igualmente satisfactorias. En este caso
no hay mds que seguir adelante con ellas,
ya que esto no hace sino reforzar la postura
negociadora de la receptora. Es mds, acon-
sejamos que aunque haya una que ostente
claras ventajas sobre las demds, nunca se
deben de desechar todas las propuestas al-
ternativas hasta el momento de la firma del
acuerdo.

Elegida la cedente y vistas las condicio-
nes requeridas, debemos de ampliar toda la
informacién que nos parezca auin necesaria
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{ Principalmente los incluidos en el punto tercero de la Orden del Minis-
! terio de Industria de 5 de diciembre de 1973 (11).

y comprobar suficientemente todo lo que
pueda ser de interés en evitacion de poste-
riores sorpresas. En esta etapa se incluyen:
realizaciéon de proyectos, visitas de factorias,
examen de muestras, consultas de clientes,
estudio de contratos similares, etc.
Concretandonos ya a las conversaciones
previas a la realizacién del contrato y al es-
tudio de los sucesivos borradores, creemos
gue sera de gran interés lo que apuntamos
en el capitulo III de este libro, tanto en las
consideraciones generales como en las espe-
cificas, Pensamos también que la receptora
debe de intentar atribuirse la confeccion de
los citados sucesivos borradores, ya que es
bien conocido el hecho de que una vez es-
critas ciertas expresiones o cldusulas son
muy dificiles de cambiar y que la sustitu-
cién de una palabra o frase por otra, al pa-
recer con igual sentido ¢ incluso la situa-

(1) Véase Legislacién Vigente, pags. 89 v ss.




cion de una coma puede tener implicacio-
nes posteriores muy importantes..

7. Licencias previas. -

Pudieran existir casos en los que, debido
a la falta de medios o dificultades para la
obtencién de estimaciones suficientes via-
bles o bien por la importancia de las obli-
gaciones derivadas del posible contrato, sea
aconsejable la formalizacion de una licencia
temporal o previa por un periodo corto de
tiempo pero suficiente para juzgar directa-

mente las ventajas de la posible adquisicién.
Este tipo de licencia puede ser muy intere-
sante para la prueba de una maquina o pro-
ceso (especialmente si estin garantizados
sus derechos mediante patentes) y disminu-
ye el riesgo de la operacién, sobre todo
cuando se piensa ¢n compra de derechos o
grandes inversiones.

El caso de conocimientos no patentados,
al no ser posible su completa devolucién y
debido a su falta de proteccidn legal, es mu-
cho menos adecuado a este tipo de licen-
cias,







CAPITULO IH






FORMALIZACION DEL CONTRATO

A) CONSIDERACIONES GENERALES
1. Partes contratantes.

1.1. Cedente v receptor—En primer lu-
gar es necesario exponer con la mayor clari-
dad y precisiéon los datos conducentes a la
maxima identificacion de las partes.

Se estiman como datos minimos a apor-
1ar los siguientes:

Razdn social, naturaleza (organismos ofi-
ciales, sociedad, persona juridica, etc.), do-
micilio social, objeto social, capital social y
su composicion (capital nacional o partici-
pacién extranjera indicando su origen y na-
turaleza), personalidad con la que aclia
(propietario, sublicenciatario, etc.), legisla-
cion aplicable, persona que suscribe, repre-
sentacion documentada fehacientemente me-
diante la cual acttia y cargo que ostenlta.

1.2. Exposicion de motivos.—Deberan ex-

presarse las causas que han motivado la ce-
lebracion del contrato, describiendo de for-
ma inequivoca la tecnologia desarrollada por
¢l cedente v que es objetlo de transferencia,
asi como ¢l interds del receptor en la adqui-
sicion de dsta.

2, Objeto del contrato.

2.1. Se debe definir de forma concisa v
clara la tecnologia objeto de transferencia.
La transferencia de tecnologia, como vere-
mos en 2.2., puede presentar diferentes mo-
dalidades, pudiendo abarcar ¢l contrato una
o varias de ellas. Tiene, ademas, particular
importancia el expresar explicitamente c¢n
qué grado se conceden los derechos.

Se adjuntan a continuacién diferentes tex-
10s que conviene utilizar en esta definicion:

a) Patentes:

Licencia de patente para ...
compra de patente para ...

b) Conocimientos no patentados:
Licencia para ...

¢y Servicios:

Asistencia para ...

Estudios de ... para ...
Asistencia de personal para ...
Cesion de personal para ...
Ensayos ... para ...

d) Marcas: ,
Licencia de uso de marca para ...
Compra de marca para ...

En los contratos mixtos o complejos apa-
recerdn textos del tipo siguiente: Licencia
de patente y asistencia para la fabricacion
de ...... 0 estudios de proyecto y cesion de
personal para la construccién de ......, etc.

22. En este punio es donde sc debe de
precisar bien claramente el ambito de la tec-
nologia que se transfiere, trazando los limi-
tes de lo que se puede exigir. Hay varias for
mas o vias de transferencia de tecnologia
segan sc contempla en ¢l Decreto 2.343/1973
de 21 de septiembre, articulo 1.

a) Cesion de derechos de utilizacion de
patentes ¥y demds modalidades de la propie-
dad industrial.

b) Transmision de conocimientios no pa-
lentados, planos, cintas magndlicas registra-
das con informacion digital, diagramas, es-
pecificaciones ¢ instrucciones y, en general,
cesiones de conocimientos aplicables a la
actividad productiva, acumulados y conser-
vados bajo secreto y propiedad por las Em-
presas que [os controlan.

c) Servicios de ingenieria, elaboracion de
estudios previos o anteproyectos, asi como
proyectos ejecutivos de tipo técnico, servi-
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cios de montaje, construccién y operacion
de plantas, entretenimiento y reparaciones
de Jas mismas.

d) Servicios de estudios, andlisis, progra-
macion, consulta y asesoramiento en gestidn
v en administracion, en cualquiera de sus
aspectos.

¢} Survicios de formacion y capacitacion
de personal relacionados o no con las pres-
laciones anteriores,

f) Servicios de documentacion e informa-
cidn tdenica o econdmica.

g) Otras modalidades de asistencia téc-
nica.

Es decir, patenies, marcas, conocimientos
no patentados y servicios, Una vez analizado
¢l grupo o grupos (si son mixtos) a los que
perlenece el contrato en cueslion debemos
de contemplar las consideraciones especifi-
cas a las cuales nos remitiremos (cap. I1I-B).

En ¢l caso de patente o marcas, el pro-
blema es relativamente sencillo, ya que ten-
dremos practicamente cumplido nuestro ob-
jetivo, con solo expresar el nimero de las
patentes, logotipos o palabras registradas,
pero resulta mds dificil en el caso de servi-
cios: extension, calidad, responsabilidades
y, sobre todo, tratdndose de conocimientos
no patentados, de los cuales a menudo no
conocemos mas que una parte,

Es, por consiguiente, particularmente im-
portante en estos ultimos tipos de contratos,
precisar, incluso con cifras, los resultados
previstos; por ejemplo, produccion a conse-
guir por hora maquina, una vez efectuadas
las mejoras, a efectos de evitar malentendi-
dos o desagradables sorpresas.

2.3. Calidad de la tecnologia, garamiias.
Es conveniente incluir alguna mencién a la
calidad de la tecnologia contratada acerca
de la cual la empresa cedente se suele mos-
trar bastante generosa en sus elogios, pero
que quiza no lo sea tanto si le pedimos que
firme alguna clausula por la que admita que
es, por ejemplo, la tecnologia mejor en el
mercado ¢ que contemple algunas afirma-
ciones mds concretas vespecto a calidad, es-
pecialmente si el incumplimiento de las es-
pecificaciones previstas pudiera ser causa de
rescision del contrato. BEste punto, ademads,
puede ser un arma interesante en la nego-
ciacion.

Mads praclico, sin embargo, parece el he-
cho de establecer una serie de garantias que
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seran mds ¢ menos necesarias atendiendo al
tipo de contrato. En el caso de contratos
para la realizacién de proyectos la estipula-
cion de clausulas penales sobre retrasos de
entrega seria de primerisima importancia,
debiendo deslindar en lo posible las respon-
sabilidades de las partes si en la realizacion
del proyecto colaboraran diferentes empre-
sas, especialmente si son de distintas nacio-
nalidades y debiendo de huir, en lo posible,
de expresiones como: «cada parte indemni-
zara a las otras los perjuicios que haya po-
dido ocasionarlas», que nos parece seria te-
rrenc abonado para futuras reclamaciones
sin facil solucion.

Es también muy conveniente, y a nuestro
parecer necesario, establecer una serie de
garantias sobre la produccion diaria, espe-
cificaciones del producto, averias, etc., cu-
briendo en lo posible las incertidumbres
existentes o las posibles eventualidades, por
ejemplo, difiriendo los pagos, estableciendo
garantias bancarias, retencion de royalties,
etediera.

En los contratos de cualquier otro tipo,
ya sea un proceso patentado no suficiente-
mente comprobado o para el que se solicita
asistencia técnica en el montaje o bien co-
nocimientos no patentados que légicamente
no se conocen a fondo, es conveniente plas-
mar en ¢! contrato aquellas ventajas ¢ cua-
lidades que presupone la cedente y estable-
cer unas garantias al respecto.

24. Exclusividad.—Si es licencia, revesti-
r4 gran importancia aclarar si ésta se con-
cede a titulo exclusivo para cierto territorio,
lo que quiere decir que la cedente no podria
conceder esa misma licencia a ninguna otra
persona fisica o juridica en el territorio con-
tractual y durante el periodo considerado.
Fijar estas delimitaciones es muy interesan-
ie al objeto de determinar la extension del
mercado y la posible competencia, decidir
acerca del volumen de inversiones, etc.

Sin embargo, la empresa cedente, para el
mantenimiento de esa exclusividad, puede
exigir un canon superior (12), minimos de
produccion o de contraprestaciones anuales
que serian condicién desfavorable segin el

(12} E! canon de exclusividad viene a ser el do-
ble del correspondiente a la licencia no exclusiva.
Este dato es meramenie orientativo, ya que su Fi-
jacion depende de muchas variables, especialmen.
te de la parte del mercado controlado por la re-
ceptora,




punto tercero de la Orden (6-a, 10-b), pero
que la empresa puede justificar a efectos de
inscripcién del contrato en el Registro si
es0s minimos no fueran obligatorios y, del
hecho de no alcanzarlos, sélo se desprendie-
ra la pérdida del caracter de exclusividad
reduciendo el canon en su caso. Otras ce-
dentes intentan obtener, como compensacion
a la concesién de exclusividad, que la enti-
dad receptora se comprometa a no fabricar
productos competitivos. Esta cldusula se
considera abusiva y no es admisible.

2.5. Sublicencias.—Para la lempresa re-
ceptora es siempre interesante la obtencion
del derecho de sublicenciar, ¢ste debe de es-
tar otorgado explicitamente y confiere a la
receptora la posibilidad de conceder a otros
dentro de un cierto territorio todos o parte
de los derechos obtenidos mediante el con-
trato.

Si una empresa dentro del pais tiene de-
recho a sublicenciar, las otras industrias a
las que interese utilizar la misma tecnolo-
gia, pueden contratar con ella en lugar de
hacerlo con una extranjera, lo que disminui.
ria la salida de divisas. Ahora bien, la em-
presa cedente preferira, en iguales condicio-
nes, no conceder este derecho de sublicen-
ciar y si lo hace serd exigiendo alguna com-
pensacién: pagos por una sola vez, minimos
anuales ¢ una participacién en los royalties
devengados como consecuencia de los con-
tratos de sublicencia, siendo este tltimo el
procedimiento que nos parece mas adecua-
do, sobre todo si la empresa no estd muy
segura de sus posibilidades de sublicenciar.
Sin embargo, esa salida de divisas generadas
por la participacién de la primera cedente
en los royalties pagados por la sublicencia-
da necesitaria una nueva autorizacién de la
Administracion espaiiola, -lo cual parece in-
dicarnos que el posible contrato de sublicen-
cia de la empresa espafiola a otra dentro del
territorio nacional requeriria la inscripcién
en el Registro, a no ser que se suponga apro-
bado por la Administracién come consecuen-
cia de la inscripcién del primer contrato.

A veces la empresa cedente «concede»
autorizacion a sublicenciar, pero poniendo
como condicién la aprobacién previa de ca-
da contrato de sublicencia, lo cual nos pare-
ce que no implica concesién alguna. Otras
veces afiade «no pudiéndose negar si no exis-
tieran motivos justificados», lo que deja to-

davia un gran margen de discriminacién. En
otras ocasiones la entidad que adquiere el
derecho de sublicenciar se obliga dnicamen-
te a comunicar a la primera cedente.

Esta posibilidad de conferir sublicencias,
si bien hemos dicho que es siempre intere-
sante, lo es todavia en mayor grado cuando
se contemplen las innovaciones, mejoras
o adaptaciones a las necesidades que realice
la empresa adquirente,

3. Otras obligaciones y derechos.

3.1. Compromisos comerciales entre las
partes—En los contratos sobre tecnologia
se incluyen a veces cldusulas que no forman
parte del acuerdo de transferencia propia-
mente diche y que quizd deberian ser obje-
to de utilizacion de cauces diferentes. Nos
referimos a las concesiones entre las partes,
cuando éstas no tienen licencia de fabrica-
¢ion mixta, que contemplan compromisos
comerciales. Ejemplo: suministros de mate-
rias primas, bienes intermedios, equipos del
cedente o cualquier otra disposicion respec-
to a la determinacién de proveedores.

También se han observado clausulas que
condicionan, en favor de los intereses de la
cedente, la venta de los productos fabrica-
dos por el receptor, incluso otorgan a aquél
la facultad de fijar precios u obligan a la
empresa espafiola a la venta de sus produc-
tos ¢n condiciones que pudieran ser contra-
rias a sus intereses o a los de la economia
del pais.

Todo este tipo de clausulas restrictivas
que condicionan la libertad del receptor o

« restringen la libre competencia presentan,
L
en general, grandes problemas para su apro-

bacién por la Administracién. Véase pun-
to 3.° de la Orden (5b, éb, 7a, 7b y 8) (13).
No obstante, pueden existir contratos en
los que esta clase de acuerdos sea importan-
te como consecuencia directa de Ja cesién
tecnoldgica, mantenimiento de calidad, co-
operacidn, etc., pero hay que tener en cuen-
ta los obsticulos que se pueden encontrar
a efectos de inscripcidon en el Registro de
Contratos de Tecnologia, por un lado, y el
hecho de que la inscripcion no concede via
libre a la importacién de los bienes objeto
de estos compromisos comerciales, por otro.

(13) Vid. Legislacion Vigente, pags. 77 v ss.
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3.2, Propiedad, uso y comunicacion de
mejoras e invenios, patentables o no, por
una vy otra parte—En ¢l momento del acuer-
do cada parte tiene un bagaje de conoci-
mientos, material, instalaciones y propiedad
industrial. Admitamos que por medio del
contrato una parte transfiere a la otra una
porcidon de ese patrimonio o bien que hay
una concesion mutua. La transferencia pue-
de realizarse c¢n un aclo momentineo ¢ en
un periodo o lapso de tiempo, escalonada-
mente, e incluso puede contemplarse ia po-
sibilidad de que ese periodo de transferen-
cia coincida con el de vigencia del contrato.

Ahora bien, ¢l problema que se nos plan-
lea aqui no nace de analizar el momento ac-
tval, sino el futuro. La cedente y receptora
¢ incluso otras entidades unidas a dstas, si-
guen intentando mejorar sus procesos de
produccion, siguen investigando y adaptan-
do nuevas técnicas y procedimientos a veces
susceptibles de inscripcién en el registro de
patentes,

¢Tiene obligacién una empresa, que apli-
ca ciertas mejoras a comunicarle vy cederle
los derechos a la cedente? ;Dentro de qué
terreno?, ¢solo respecto a la tecnologia ce-
dida o dentro del campo total de actividad
de aquéllas? ¢Tendria la cedente que com-
pensarle econémicamente? ;Puede o tiene
la cedente que comunicar estas aportaciones
a oiras empresas que a su vez lengan licen-
cias concedidas por cila?, ¢incluso si ésias
participan ¢n ¢l mercade de la primera?
¢Puede cobrar por esta nueva aportacion?
¢Como rewribuir a la primera cmpresa?
¢Qué ocurriria si alguna de las empresas
que tienen licencia de esta cedente wuviera,
a su vez, concedida otra de cedenie diferente
que le obligara a comunicar las mejoras? Si
existieran modificaciones o descubrimientos
importantes, ¢quién poseeria la propiedad
industrial? (En qué territorios?

Aparte de lo pactado respecto a mejoras
puede haber cambios completos respecio a,
por c¢jemplo, los procedimientos de pro-
duccidén. ¢Subsistirian en este caso los com-
promisos anteriores? Si la cedente adquirie-
ra algin derccho, ¢qué contraprestaciones
podrian derivarse?

Como criterio general creemos que nunca
s¢ debe reconocer dereche alguno a la ce-
dente sobre mejoras o inventos y que sdlo
en algunos casos en que toda la tecnologia
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provenga de una cedente y no haya sido des-
arrollada ni adaptada en parte considerable
por la receptora, aquélla podria invocar cier-
tos derechos sobre inventos o mejoras intro-
ducidas por ésta.

En defensa de la teoria que favorece a la
cedente se destaca ¢l derecho de la empresa
a las innovaciones realizadas por sus emplea-
dos. En este aspecto la legislacion varia de
pais a pais, pero en general al empresario se
le asigna la propiedad exclusiva del avance
lecnologico, excepto en Japdn (14), v al em-
pleado se le concede una compensacién eco-
némica. Pero si aqui esto es justificable, ya
que ¢l empleado estad cobrando un sueldo de
su empresario y no ha adquirido ningiin de-
recho sobre las técnicas que utiliza, no lo es
en e| caso del contrato de tecnologia en el
que la empresa receptora no es una asalaria-
da, sino que, al contrario, esta pagando una
cierta contraprestacién por el derecho de
utilizar la tecnologia contratada. Por eso es-
timamos que deben ser excepciones muy ra-
zonadas y justificadas aquellos contraios
que contravengan el criterio general expues-
to. Otra cosa serfa dar preferencia, incluso
con derecho de retracto, a la cedente respec-
to a una tercera, para la utilizacion de las in-
novaciones o avances tecnolégicos tratados.

Tampoco somos partidarios de los con-
tratos en los que se hacen concesiones reci-
procas sobre inventos o mejoras si una de
las partes esta pagando por la tecnologia
utilizada, ya que nos parece que la empresa
receptora deberia de adquirir ese derecho
en ¢l contrato y que cuando, al cabo de, por
cjemplo, tres afios de la firma, pague sus
royalties, no debe de hacerlo por la tecno-
logia exislente en el instante inicial, sino por
la que existiera en el momento en el que se
generan esos pagos.

Por ello introducir una clausula de reci-
procidad no seria mas que donar graciosa-
mente sus posibles innovaciones, descubri-
mientos y mejoras, hipotecando simultanea-
mente sus posibilidades de independencia
lecnoldgica a no ser que se establezca una
contraprestacién para las posibles mejoras
de la receptora, discutible respecto a2 su
cuantia, una vez liegado el caso.

3.3, Uso de marca—Debemos primera-
mente distinguir entre la obligaciéon al uso

(14) Sodlo se le concede licencia no exclusiva.




de marca, condicion desfavorable que puede
ser causa de no inscripcion del contrato en
Registro de Contratos de Tecnologia (véase
parrafo 7c, punto 3.°, Orden) y el derecho
a uso,

En lo posible se deberd huir de la utiliza-
cién de marcas extranas, ya que este hecho
confiere a la cedenle unos ciertos derechos
que pueden condicionar las posibilidades de
expansion, especialmente en el exterior, de-
bido a que si no estid pactado expresamente
y amparandose en la legislacién sobre Pro-
piedad Industrial, Tratado de Paris (1833),
Tratado de Madrid (1891), etc., la empresa
cedente podria prohibir la exportacion de
los productos de la receptora, ya que, aun
autorizada expresamente, no se puede expor-
tar al pais donde ésta se encuentra regis-
trada.

Incluso dentro de las fronteras, la adop-
cién de una marca .extranjera, hace que la
empresa se obligue permanentemente al
pago de ciertas contraprestaciones gue siem-
pre serdn una carga.

Es claro que el uso de una marca muy co-
nocida y con buena imagen en el mercado
ayudara de forma considerable, especialmen-
te en los primeros momentos, a aumentar el
volumen de ventas. Para aquellos productos
en los que la calidad es dificilmente contras-
table o en los que el comportamiento del
consumidor se debe principalmente a modas
o necesidades creadas por los medios publi-
citarios. La marca, dentro de todo ese con-
texto publicitario, juega un papel determi-
nante, pero hay que tener en cuenta quién
soporta esa publicidad y para quién van a
ser los beneficios y ¢l activo inmaterial ge-
nerado.

E! uso de marca entrafia siempre de algu-
na manera ¢l sometimiento a un colonialis-
mo econdémico siendo particularmente gra-
ve en actividades bdsicas para el desarrollo
industrial y en aquellas otras que prevén un
crecimiento importante de la empresa en el
futuro.

Hay que tener en cuenta que asi como las
patentes, por ejemplo, van perdiendo impoi-
tancia con el paso del tiempo debido a su
caducidad y al avance tecnolégico, la marca,
por ¢l contrario, crece y se desarrolla adqui-
riendo cada vez mas valor e importancia a
costa de los que la mantienen y potencian.

Tambidn es interesante sefialar el efecto

pernicioso creciente de la utilizacion de mar-
cas extranjeras en funcion del uso al que se
aplique, aumentando normalmente de servi-
cios a materias primas y bienes industriales
v de éstos a productos de consumo.

34, Control de la receptora por la ce-
dente—Una empresa extranjera que tenga
participacion de capital ¢n otra espafiola
cjerce el control de dsta, si posec mas del
50 por 100 de las acciones, para ello necesita
autorizacion expresa del Consejo de Minis-
tros. Sin embargo, se da ¢l caso de que si
el resto del capital estd muy repartido, un
30 6 40 por 100 baste para, en la practica,
ejercer ese control. Igualmente, la empresa
extranjera puede obtener su determinante
influencia comprando las participaciones o
asegurandose los votos a través de terceras
personas o entidades, ya sean espafiolas o ex-
tranjeras. También podria efectuar un efec-
tivo control introduciendo directivos en al-
gunos puestos claves (15), siendo este proce-
dimiento bastante comuin en nuestro pais.
Es también practica frecuente la participa-
cion indirecta, ademas de la directa, median-
1e empresas filiales u otras en las que se
cjerce un marcado control,

Con una participacién minoritaria y pres-
cindiendo de los supuestos anteriores, se
consigue asimismo adquirir una situacion
dominante incluyendo determinadas clausu-
las en un contrato como ¢l de transferencia
de tecnologia que nos ocupa. Una guia ex-
tranjera (16) aconseja, a las empresas ce-
dentes que sean minoritarias, dos métodos
de control. Uno de ellos esta basado en la
emision de dos tipos de acciones, de las cua-
les unas tengan derecho de voto y otras no,
con io cual la empresa extranjera podria te-
ner mas del 50 por 100 de esas acciones pre-
ferentes, aunque no llegue al 50 por 100 del
total. Otro se apoya en la introduccién de
clasulas en el contrato de cesién tecnolégica
que les dé derecho a veto, ya sea en las ven-
tas de activos por encima de una cantidad,
en contratos de ingenieria o investigacién
a partir de cierto- limite, en la venta de los
productos en determinados mercados o que
les confiera derechos exciusivos sobre la dis-
tribucién y venta de la produccién.

(15} Prohibido e¢n algunos paises como Méjico
v paises del Pacto Andino.

{16} Licensing Handbook, Advance House Pu-
blishers, Ardmore, Pennsilvania.
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El control ejercido vemos, pues, que no
se deriva inicamente de la tenencia mayori-
taria del capital social, sino que puede, y de
hecho a menudo se realiza, por la introduc-
cion de elementos directivos en puestos cla-
ve, clausulas contractuales, dependencia de
productos, materias primas, piezas de re-
puesto, mano de obra especializada, etc., ¥
no solo en la seccién productiva, sino tam-
bién en la financiera, administrativa v co-
mercial de la empresa.

La empresa espafiola debe tener bien pre-
sente antes de perder el control, ya sea por
la participacion en el capital o por las cldau.
sulas contractuales apuntadas, que los inte-
reses de la parte extranjera no siempre coin-
ciden con los propios, ni con los del pais, ni
siquiera serin siempre los de obtener un
maximo beneficio en esa particular inver-
sion, ya que puede incluso ocurrir que exis-
lan intereses contrapuestos debido a vici-
situdes econdémicas, o incluso politicas, ex-
teriores que pueden aconsejar una determi-
nada forma de accion.

Si el contrato confiere derecho a la ce-
dente, no adquirido previamente, a contro-
lar o condicionar la gestién empresarial del
receptor o su estrategia de expansién o de
diversificacion, puede encontrar serios obs-
taculos para su inscripcion en el Registro
(apartado 9, punto 3., Orden citada).

4. Contraprestaciones econdmicas.

Tres son probablemente los objetivos
esenciales que mueven a las empresas a es-
tablecer contratos de cesién de tecnologia.

1> Desarrollar desde el punto de vista
tictico y estratégico su politica comercial
con el establecimiento de nuevos o posibles
mercados, aumento de prestigio o control
internacionales,

27  Adquirir nuevos conocimientos técni-
cos o posibilidad de obtenerlos en el futuro
dentro de su campo de accion tecnolégica.

3> Obtener una serie de ingresos deri-
vados de esa cesion de tecnologia sobre la
que, de alguna manera, posee una propiedad
industrial y que en este estudio denomina-
mos contraprestaciones econdamicas.

4.1, Factores a tener en cuenla en la de-
terntinacion de la contraprestacion~—Aparte
del aumento del beneficio neto del proceso
que analizaremos en el mimero siguiente,
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hay una serie de factores a la hora de de-
terminar la contraprestacion econdmica.

Es importante resaltar que la cantidad
que se fije estara siempre, al menos tedri-
camente, entre la minima por la que la ce-
dente estaria dispuesta a contratar y la ma-
xima que la adquiriente de la tecnologia
puede permitirse pagar. $i no existiera in-
terferencia de zonas, el contrato no seria
factible, si la zona solapada es grande la pos-
tura negociadora de las empresas y la habili-
dad de los negociadores haran que el resul-
tado se acerque mds a una u otra frontera,

Los factores mas importantes a tener en
cuenta son:

a) El tipo de producto o proceso objeto
de licencia.

b) Vinculacién financiera entre Jas partes.

¢) Volumen actual de ventas y beneficio
unitario con la tecnologia actual.

d)} Volumen de mercado potencial y be-
neficio unjtario previsto a corto y largo
plazo.

e) Dificultades para la produccion y co-
mercializacién si no se contrata la tecnolo-
gia en cuestidn.

f} Otras fuentes de contrataciéon de Ia
misma o similar tecnologia.

g) Cardacter de exclusividad.

h) Posibilidad de concesién de sublicen-
cias.

i) Inversién necesaria para la implanta-
cién de la nueva tecnologia, facilidades fi-
nancieras.

j) Otras concesiones o beneficios con-
templados en el contrato.

k) Asistencia técnica necesaria para la
implantacién y mantenimiento de la nueva
tecnologia,

1} Dependencia futura; materias primas,
bicnes intermedios, repuestos, etc.

m)} Garantias ofrecidas sobre la tecnologia.

n) Riesgos por parte de la cedente y de
la receptora: solvencia, difusion de secretos,
pérdida de mercados, descrédito, etc.

o) Legislacién de los paises a los que
corresponden las empresas contratantes y
del territorio contractual.

42. Tipos de contraprestaciones.—Ac-
tualmente se incluyen en los contratos dife-
rentes formas de contraprestaciones, las mas
corrientes son:

A) Cesién mutua de derechos o conoci-

mientos.




B) Pagos por una cantidad fija que pue-
de ser:
a} Por una sola vez.
by En plazos determinados.

C) Pagos por los servicios recibidos.

D) Participacion en el capital de la em-
presa; pPago €n acciones.

E) Pagos proporcionales al volumen de
produccién o ventas; puede revestir
dos modalidades, un tanto fijo por
unidad, 0 un porcentaje sobre el va-
lor, se conocen generalmente como
canon proporcional a la actividad o
royalty.

En Espaiia este altimo concepto es el mas
utilizado (un 44 por 100 de empresas con
contratos anteriores a 1960 y un 50 por 100
de empresas con contratos realizados entre
1960 y 1972), siendo la base ventas mucho
mds comin que [a de produccién (17).

4.3. Cdlculo: Procedimientos interno y
externo.—~-Analizamos aqui el cilculo de la
contraprestacion por dos procedimientos,
uno que llamamos internc y consiste en un
calculo econdmico basado en la determi-
nacién del beneficio suplementario obtenido
como consecuencia de la adopcién de la
nueva tecnologia y otro externo, que consi-
dera las condiciones de mercado.

Procedimiento interno: Consiste primera-
mente en la determinacion del valor afiadi-
do en el proceso cubierto por la tecnologia
contratada. Si el producto tenia un valor Q
al encrar en el proceso y tiene uno P al sa-
lir del mismo, el valor aiadide es P-Q.

‘81 suponemos que todas caracteristicas
del producto antes y después del proceso
son iguales a las del antiguo, entonces el
valor aiadido en el proceso antiguo seria
también P-Q. Ahora bien, los costes del pro-

ceso serian C en el primer caso y C' (18) en
¢l segundo; de donde el beneficio serfa:
en ¢l primer caso P-Q-C =B [1]

y en el segundo caso P-Q-C'=B' [2]
légicamente B> B. Cumpliéndose que B’ =
=B + B, + R, siendo B, el beneficio su-
plementario que motiva la adquisicién de la
nueva tecnologia.

La contraprestacion que llamamos R, de-
beria ser R << B’-B y como norma general

B’ -B

Re —o

=
—1

y estimamos se podria aceptar R = 0,25+

¥
-

by 2B
(B’-B) = 2

Ahora bien, puede ocurrir que en el nuevo
proceso se mejore la calidad y otras carac-
teristicas del producto, pasando su valor a
P’, también puede suceder que se suminis-
tre al proceso otro producto con caracteris-
ticas diferentes que hagan variar su valor de

an' T -rl

!
] [ 3, [ia

cl

Il

Asi, las ecuaciones anteriores se modifica-
rian convirtiéndose en
P—Q—-C=B [I]
P’ '—‘Q' ‘—'C’ = B’ [2’]!‘
lo que aumenta la generalidad del razona-
miento

(17} Estudio de la utilizacién de la asistencia
técnica extranjera en Espada. ANDOIAE, Madrid,
1972,

(18} Incluyendo amortizaciones de las nuevas
instalaciones, maquinaria, mantenimiento, asisten-
cia técnica, formacién de personal inherente al
proceso, ¢tc., ¢ incluso costes de obsolescencia de
la tecnologia desechada, No se incluye otras con-
traprestaciones a la cedente.

a Q
cl
? —
2 Bs
P | € ba [
Vo, B' b R
B B
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La R que llamamos remuneracion o con-
lraprestacién a la tecnologia T' se puede
calcular por unidad producida, razonamien-
to que nos llevarfa al resultado de que R
fuera tantas unidades monetarias por uni-
dad fabricada. Se podria considerar también
que P’ ¢s la produccion total en un cierto
lapso de tiempo, con lo que obtendriamos
la contraprestacion en dicho periodo, si este
periodo es ¢l contractual y calculamos el
valor actual de todos los sumandos podria-
mos llegar a establecer con cierto funda-
mento un pago por una sola vez, teniendo',
por supuesto, en cuenta toda la inseguridad
de las previsiones realizadas.

Por otro lado, si en la férmula calcula-
mos el porcentaje que representa R sobre ¢l
valor afiadido en la operacién cubierta por
la tecnologia contratada tendremos:

(B'-B) 100
T ol’ﬂ =1 '_"'_"_
4(p'-.Q")

Ta4 Tal Ted
b4 beq
P G
Ca Ced
Va4 Vaz Vac4

o bien
(P'-P) + (Q-Q") + (C-CY)
r% = 100
4(P'-Q")

con lo que obtendriamos la férmula porcen-
tual sobre el valor afiadido en el proceso al
que se aplica la tecnologia contratada, que
es lo que normalmente se conoce como ca-
non proporcional a la actividad o royalty.

Es corriente en los contratos estudiados
que este porcentaje se aplique teniendo co-
mo base el valor final del producto, ya sea
coste de produccion o el volumen de ventas
netas. Esta base es completamente artifi-
cial si no estd cubierto todo el proceso pro-
ductivo por la tecnologia contratada en el
primer caso y, si, ademas del proceso pro-
ductive, no esta incluido el de comercializa-
cion del producto en el segundo. Otra cosa
es que sea mas practico utilizar como base
¢l precio de venta, pero hay que tener bien
presente que a efectos tedricos no es justifi-
cable, va que si el proceso total es:

Toa

Van \6{.

M#Vh, + Vay + Vacd FeeueeentVan o Vo[ = P

Donde M es el valor de los materiales ini-
ciales, es decir, de las materias primas. Q, el
valor del producto al entrar en el proceso i.
P; el valor del producto al salir del proceso i.
C: coste del proceso i y b, beneficio aiadido
en el proceso i. T. tecnologia autoctona (19)
v T, tecnologia contratada. No es lo mismo
que apliquemos r a Br=M + ZV,, + Z V.,
que a V., = Z(P,— Q.), ya que sélo en ¢l
caso de que toda la tecnologia sea objeto del
contrato y el valor de las materias primas
sea nulo V,. = P.

Sin embargo, si una vez obtenidos r sobre
todos los procesos a los que se aplica la tec-
nologia contratada se quiere calcular otro r,
sobre el precio total del producto, ya sea
de produccién o ventas (20), tendriamos
que (21)

Ty Vi
En V= Piin=
P
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con lo que cumpliriamos con las justifica-
ciones tedricas y précticas arriba apuntadas.
Se ve claramente c6mo a partir de ciertos ry
podemos llegar a otro r, que sea similar si
ZVia=P o mucho menor si T V,s <<P.
Por esta causa, en la aplicacién del razona-
miento expuesto es muy interesante deslin-
dar perfectamente aquellos procesos en los
que se aplica la tecnologfa contratada de los
otros (22), Teniendo, ademas, en cuenta a la
hora de la formalizacién del contrato ia nor-
mativa existente acerca de la transferencia
lecnolégica en forma de «bloques» que in-

(199 En general, tecnologia no objeto del con
trato en cuestion.

(20) Segln encuesta realizada en 1971, ¢l 50 por
10 de las empresas consultadas aplicaban los ca-
nones sobre la base de las ventas, La operacién de
comercializacion del producto se puede tomar
COMO uUNn proceso mas.

(21) Considerando puede haber varios procesos
donde se aplique la tecnologia contratada.

(22) Vid. parrafo II, punto 3., orden citada.




cluyan procesos innecesarios para los que
exista probada capacidad nacional (parra-
fo 3, punto 3.2, de la Orden).

Procedimiento externo—Llamamos proce-
dimiento externo a aquel que se deduce de
las condiciones del mercado de tecnologia.
Existen casos incluso en los que los posi-
bles contratos han de ser de adhesién con
unas condiciones tipo preestablecidas por la
cedente. Sin embargo, esto no es lo normal,
generalmente el mercado es bastante am-
plio, aunque no sea transparente y no sea
facil obtener una informacién exhaustiva de
todas las posibilidades que se le ofrecen al
empresario (23).

La empresa espafiola muy a2 menudo se
reduce a buscar la tecnologia que se preci-
sa en un determinado pais e incluso en una
determinada firma extranjera especialmen-
te cuando existe alguna vinculacién econémi-
ca con ella (24).

De todo lo antedicho se deducen varias
conclusiones:

1° Que las condiciones de contratacion
actuales vienen influidas de forma impor-
tante por unas ideas aceptadas sin justifica.
cién tedrica adecuada sobre el tipo de canon
a pagar (25).

2° La contratacién de tecnologia no se
determina exclusivamente por las caracteris-
ticas (necesidad, calidad, etc.) de la tecnolo-
gia propiamente dicha y su coste, sino que
existen factores ajenos que desvian esta li-
nea de comportamiento a practicas clara-
mente abusivas (26).

Queremos resaltar que aunque en ocasio-
nes a la parte receptora le vengan predeter-
minadas las condiciones del contrato no por
¢so debe de renunciar al calculo de la con-
traprestacion por el procedimiento interno,
va que dste lleva implicito un estudio eco-
némico sobre la posible conveniencia de la
nueva adopcion tecnolégica (27).

E! canon obtenido, ya sea por uno u otro
procedimiento, tanto por unidad o porcen-
taje sobre el valor, puede ser variable de-
pendiendo de la produccién en el periodo
considerado (generalmente un aiio) o de la
produccién total a partir de la fecha de con-
tratacién con una escala mdévil decreciente.

Esta escala decreciente también se justi-
fica en el tiempo debido a la obsolescencia,
ya que las ventajas comparativas de una
cierta tecnologia disminuyen, y a veces muy

rapidamente, hasta resultar inttiles, si no se
mantiene continuamente un esfuerzo inves-
tigador y se le extiende al receptor los de-
rechos sobre los nuevos logros o modifica-
ciones.

También puede ser interesante para el re-
ceptor la determinacién de un techo maxi-
mo para cierto periodo, llegado al cual no
tenga que efectuar mis pagos. No es acep-
table, sin embargo, la aceptacién de activi-
dad o ‘pagos minimos en concepto de royal-
ties (punto 6-a y 10-b de la Orden).

La eleccién de las condiciones mas venta-
josas serd tanto mas fundamentada cuanto
mas elaboradas estén Jas previsiones de la
empresa a corto y medio plazo.

44. Cldusula de la empresa mnds favo-
recida—Debe incluirse en el contrato la que
llamamos cldusula de empresa mas favoreci-
da por medio de la cual la licenciataria po-
dria recabar de la licenciante cualquier me.
jora, ya sea tecnolégica o monetaria, que
con ¢l mismo objeto la cedente conceda a
otra tercera.

4.5, Divisas en las que se efectuaran los
pagos, periodicidad y garantias—Es impor-
tante precisar la moneda y forma en la que
se-efectuarédn los pagos. Si no se realizan en
pesetas habrda que fijar un tipo de cam-
bio o una forma de determinacién de las
paridades sin que puedan exitir ambigiieda-
des en el Futuro.

De la misma manera se debe de explicar
claramente las fechas o plazos para efectuar
los pagos y el periodo de produccion, ven-
tas, servicios, etc., que abarcan, teniendo en
cuenta la fluidez de la informacién y las ca-
racteristicas particulares de cada caso con-
creto.

En algunos casos, la cedente estad intere-

(23) Seria intercsante la creacién de drganos
nacionales ¢ incluso internacionales al respecto,
¥ va se han hecho algunos intentos. Véase cap. 11-5.
(24) En una muestra de 147 empresas con partici-
pacidn extranjera entre las méas importantes del
paf?, mds de 40 por 100 tenian contratos de techo-
logia.

{25} Se lee a menudo que en un canon del 34
6 5 por 100 se puede considerar como aceptable
sin concretar la base sobre la que s¢ ha de girar
dicho canon.

{26) Existen ya unas bases sobre la posible re-
glamentacién internacional de Ja transmisién de
tecnologia. UNCTAD, 15 julio 1974, y UNCTAD, 5
mayo 1975.

(27) Si la remuneracién a pagar es mayor que
4R = (B’-B) se puede decir que la innovacion tec-
nolégica mds que aumentar ¢l beneficio de la em-
presa lo reducird.
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sada en obtener ciertas garantias, clausulas
de penalizacidén si existieran retrasos e in-
cluso de rescision del contrato en el supues-
to de que dichos pagos no se efectuaran,

4.6. Cldusulas sobre estabilidad moneta-
rin.—Los fenémenos de tipo inflacionario o
los cambios de paridad entre las divisas
pueden hacer variar el valor real de la con-
traprestacion por lo que se justifica que en
determinados casos puedan existir cldusulas
que entrafien modificaciones automiticas o
derechos a entablar nuevas negociaciones.

Creemos, no obstante, que estas circuns-
tancias se dan en menos casos de los que a
primera vista pudiera parecer, especialmen-
te cuando nos referimos al canon proporcio-
nal a la actividad, que, prescindiendo del
desequilibrio que pueda existir entre secto-
res, no se deteriora, ya que con la infla-
cion aumenta la base (valor afiadido del
proceso, de la produccion o de las ventas),
por lo que el aumento de unidades moneta-
rias en la contraprestacion calculada com-
pensa el deterioro sufrido en el poder ad-
quisitivo de dicha unidad.

Si el tipo de contraprestacion adoptada
no es proporcional al valor del proceso
(ejemplo, pagos periédicos de cantidades
preestablecidas o de una suma fija por uni-
dad fabricada) entonces se pueden estable-
cer vinculaciones entre estas cantidades y
un coeficiente corrector como puede ser el
indice de aumento de nivel de vida o de ele-
vacién de costo del sector concreto calcula-
dos por algin organismo nacional.

Respecto a las devaluaciones se puede ad-
mitir el establecimiento de ciertas condicio-
nes para que las diferencias que de ellas se
derivan las soporte una u otra parte o bien
soluciones intermedias, siempre que dstas
sean reciprocas. Sin embargo, pensamos
que existen mas razones a favor de mante-
ner los pagos en la divisa de la receptora,
independientemente de las oscilaciones de
la paridad en cuestién, y que una vez calcu-
lada la cantidad que hay que remitir a la
cedente se haga la conversion a la otra mo-
neda de acuerdo con el cambio existente en
fecha determinada previamente {por ejem-
pio, el dia que se haya fijado para efectuar
el pago).

47, Inspecciones y control contable~
Parece logico pensar que la cedente, que ha
de recibir ciertos pagos en funcion de la ac-
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tividad de la empresa con la que ha estable-
cido un convenio de transferencia tecnolé-
gica, esté interesada en conocer de forma
fehaciente la produccién o contabilidad real
de la receptora, La licenciante intenta a me-
nudo conseguir ciertos derechos de inspec-
cién en aquellos campos en los que entren
en juego sus intereses y es prictica cada
vez mas frecuente la solicitud de una audi-
toria mediante derechos adquiridos, ya sea
por la participacién de capital o por medio
del contrato.

Habria que tener, sin embargo, presente
la diferencia entre la obtencién de informa-
cion real y el intervenir, controlar o condi-
cionar la gestion empresarial del receptor,
aspecto desfavorable seghin la normativa vi-
gente (25).

5. Duracidon.

3.1. Entrada en vigor v expiracion del
contrato—Se indicara en el contrato la fe-
cha de entrada en vigor del mismo, asi como
su duracion.

La duracion debe calcularse considerando
la naturaleza de la tecnologia transferida,
teniendo en cuenta esta circunstancia debe-
ri determinarse con la mayor exactitud po-
sible Ia duracién oéptima, dado que, si ésta
es inadecuada, puede encarecer sensiblemen-
te las prestaciones econémicas, bien por su
excesiva duracién, con el consiguiente incre-
mento de los pagos cuando éstos adoptan la
forma de cdnones proporcionales a la acti-
vidad del receptor, ya sea produciendo el
encarecimiento de los costos fijos sin el co-
rrespondiente beneficio o, por el contrario,
en el caso de una duracion insuficiente, por
los inconvenientes que ésta puede presentar
para la total consecucién de los fines del
receptor al no permitir la idénea utilizacion
de la técnica. (Sobre la duraciéon del contra-
to en la legislacién espaifiola se recoge este
aspecto en la Orden M. L. 3-X1I-1973, cap. 3.°,
apartado 14).

5.2. Expiracién—El contrato finalizara
normalmente por vencimiento del plazo, se-
giin lo estipulado en las cldusulas del mismo
o por las disposiciones legales pertinentes.

5.3. Cldusulas de prorroga y renovacion.

Si bien la tecnologia debe ser susceptible

(28) Parrafo 9 del punto 3~, orden citada.




de su total transferencia durante el periodo
de vigencia del contrato, podra estipularse
en éste la posibilidad de establecer clausulas
de prorroga y renovacién por acuerdo de
las partes, pero no de forma automatica.

De producirse la renovacién, seria en su
dia necesario describir detalladamente las
clasulas contractuales introducidas, modifi.
cadas o anuladas y el contenido cuantitativo
y cualitativo de dichas modificaciones.

Respecto a Jas cldusulas sobre prérrogas
en la legislacion espafiola, ver Orden del
Ministerio de Industria de 5-XII-1973, capi-
tulo 3.2, apartado 14.

5.4. Rescision del contrato.—El contrato
podra ser rescindide por infraccién de al-
guna de las causas previstas en el mismo
a tal efecto.

Entre las mas frecuentes se encuentran:
Denuncia de una de las partes indicando
tiempo y forma, cambio de personalidad de
alguna de las partes, cambio sustancial de
las condiciones previstas en el contrato, mo-
dificacién de! objeto, incumplimiento de las
estipulaciones, etc., o cualquier otra sufi-
cientemente justificada a la que las partes
conceda dicho valor resolutorio.

5.5. Efectos de la terminacién del con-
trato—Con la expiracién del contrato se
produce normalmente la extincién de sus
efectos.

En el caso de una terminacién prematura
por incumplimiento de las partes se debe-
ra estipular las penalizaciones en que incu-
rrird la parte infractora.

Se consideran necesarias estas clausulas
-dadas las diferencias de las distintas legisla-
ciones nacionales.

No se estima, sin embargo, suficiente el
mero enunciado de esta disposicién, ya que
en numerosas ocasiones se plantearan pro-
blemas relativos a la prueba y al importe de
la indemnizacién. De ahi la necesidad de es-
tipular sumas fijas por conceptos de dafios
y perjuicios o bien clausulas de penalizacion
para sancionar el incumplimiento de obliga-
ciones contractuales. En este caso deberd
tenerse en cuenta al resolver este problema
la ley aplicable al contrato, ya que las dis-
tintas legislaciones nacionales divergen os-
tensiblemente en cuanto al alcance de las
cldusulas mencionadas.

En cuanto a la utilizacion de la tecnologia
transferida, una vez expirado el contrato se
debera estipular el derecho de la receptora
a dicha utilizacién sin contraprestacion adi-
cional alguna por su parte.

6. Territorio.

En el contrato debera indicarse el territo-
rio en el que se autoriza la utilizacién de la
tecnologia y la comercializacién de los pro-
ductos obtenidos con ésta.

Dado que las cldusulas limitativas a la ex-
portacién pretenden condicionar la competi-
tividad del receptor, es necesario que en el
contrato conste de forma expresa [a autori-
zacidn de la cedente para que la receptora
pueda exportar la tecnologia transferida.

No obstante, debera tenerse en cuenta que
en el caso de patentes y marcas la posibili-
dad de exportacién se encuentra restringida
por la aplicacidn de las leyes internacionales
y las propias del pais de la cedente y esta
restriccién se aplica con independencia de
la voluntad de las partes.

En el caso de los conocimientos técnicos
no patentados, las leyes sobre Propiedad In-
dustrial. no confieren una especial protec-
cién como sucede con las patentes y mar-
cas, quedando las partes en libertad para
establecer las estipulaciones que estimen
convenientes sobre la exportacién.

Entre las restricciones que mas frecuen-
temente afectan a la exportacién, califica-
das de mayor a menor atendiendo a su inci-
dencia negativa sobre el receptor, conjunta
o separadamente se encuentiran entre otras:

17 Prohibicién total de exportar o ven-
der a tercer exportador,

2 Prohibicién de exportar a determina-
dos paises,

3. Prohibicién de exportacién de produc-
tos competifivos.

4 Autorizacion de exportar con caric-
ter exclusivo a través de la red comercial de
la cedente.

5. Control por la cedente del precio de
los productos a exportar (2?).

(29) Las limitaciones a la exportacién se con-
templan en la Legislacion Espariola en la Orden
5XI1.73 del! Ministerio de Industria, cap. 3, apt. 3.
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7. Otros aspectos a tener en cuenta.

7.1.  Fuerza mayor.—Deben incluirse en el
convenio las clausulas relativas a fuerza ma-
vor, entendiendo por tales aquéllas que son
independientes de la voluntad de las partes
v no pueden ser controladas por éstas.

En cada caso debe preverse el efecto de
cslas causas sobre ¢l convenio. Debe reali-
sarse asimismo una relacion lo mas amplia
posible de las causas que se estimen de fuer-
za mayor, que estardn en funcion de la na-
turaleza de la tecnologia transferida, las re-
laciones establecidas entre las partes y la
legislacion aplicable.

7.2, Infraccién de derechos y reclamacio-
nes de terceros—En el convenio debera fi-
jarse la cooperacién y obligaciones de las
partes en caso de una infraccion de los de-
rechos por terceros.

Puede suceder que un tercero entable pro-
cedimiento contra la receptora o la cedente
a consecuencia de la tecnologia transferida.
Por esta circunstancia s necesario pormeno-
rizar la forma en que se mantendra informa-
cion sobre este aspecto, coste del seguro de
responsabilidad civil en su caso y disposi-
ciones legales.

En cualquier caso se recomienda precisar
la naturaleza, extensién y garantia que de-
ben prestar las partes y los efectos que una
reclamacion vilida de terceros entrafia para
cada una de ellas.

7.3, Aspectos fiscales.—Los aspectos fis-
cales relativos al pago de impuestos sobre
la tecnologia objeto del contrato merecen
particular atencién, ya que pueden ser ob-
jeto de controversia en caso de no especifi-
carse claramente, puesto que el concepto «li-
bre de impuestos» puede presentar dificul-
tades de interpretacién.

En cualquier caso se deberd indicar que
parte soporta las cargas fiscales o la pro-
porcidn en que dstas se reparten, debiéndose
considerar muy especialmente los convenios
internacionales sobre doble imposicion exis-
tentes sobre esta materia entre los paises
afectados y las disposiciones legales aplica-
bles.

74. Legislacion aplicable al contrato
(Tribunales y Arbitraje}—En el contrato de-
bera estipularse la legislacion aplicable,
dado que, en caso de surgir controversias,
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debera considerarse muy especiaimente las
dificultades de Derecho Internacional que
puede ofrecer la aplicacién y la ejecucién
de decisiones judiciales de leyes extranje-
ras, legislacién internacional sobre la ma-
teria y el papel de la legislacion de los paises
afectados.

Las partes pueden decidir la resolucidén
de controversias mediante el arbitraje. Se
debera especificar detalladamente el proce-
dimiento para la designacion de arbitros,
asi como en su caso la institucién encarga-
da del arbitraje o de la designacion de éstos.

Con objeto de conseguir la mayor agili-
zacién en la solucién de controversias, las
partes pueden estipular que las discrepan-
cias de caricter técnico se sometan al cri-
terio de expertos en la materia, debiéndose
especificar asimismo el procedimiento para
su designacion.

7.5. [Idioma de redaccidn e interpretacion
del contrato—Cuando el texto del contrato

"esté redactado en dos o mds idiomas se in-

dicard el idioma cuya versién debe prevale-
cer en caso de dudas.

La legislacion espafola, por medio de la
Orden de 5-XII-73, en el capitulo 3.°, aparta-
do 15, prohibe que en el contrato conste
expresamente que prevalezca el idioma ex-
tranjero en caso de que éste haya sido fir-
mado, ademds, en algin otro idioma.

7.6. Definicidn de los términos utilizados
en el contrato y correspondencia—Deberan
definirse los términos utilizados en el con-
trato procurandose la mayor claridad y pre-
cisidn, evitando el empleo de una terminolo-
gia ambigua, confusa o susceptible de di-
versas interpretaciones,

En lo reterente a medidas y datos con ob-
jeto de lograr conceptos inequivocos podra
establecerse un cuadro de equivalencias en-
tre los sistemas de unidades utilizadas en
los paises de la cedente y la receptora.

Deberi fijarse un domicilio para cada una
de las partes contratantes de manera que
toda la correspondencia recibida en el ex-
presado lugar (o la enviada a estas sefias
mediante correo certificado, con acuse de
recibo, etc.) pueda surtir en su dia los efec-
tos legales (o de otro tipo) pertinentes.

Finalmente deberd indicarse en todo con-
trato de transferencia de tecnologia el lugar
donde se ha realizado y fecha de su celebra-




¢ién, debiendo estar sellado y firmado por
los representantes acreditados de ambas
partes.

B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

PATENTES

1. Estado actual del sistema de patentes:
valoracién y tendencias.

Las patentes en el intercambio tecnolégi-
co ‘cumplen un papel predominante. Gran
parte de la transferencia tecnoldgica y cuali-
tativamente la mas importante, implica ne-
cesariamente la transferencia de patentes.
En Espaia, en una muestra de 176 empre-
sas (30), 105 tenian concertadas contratos de
tecnologia en los que figuraban concesién
de patentes,

El actual sistema de patentes, segin un
irabajo de la UNCTAD (31), presenta serios
problemas para el desarvollo de los paises
menos avanzados, especialmente en cuanto a
la transferencia de tecnologia se refiere. En
este estudio se caleulé que del 90 ai 95 por
100 de las patentes concedidas cada afio a
extranjeros en los pafses en desarrollo no se
utilizaban jamds en la produccién, sirvien-
do, sin embargo, como medio para restrin-
gir las importaciones de productos compe-
tidores.

En nuestro pais, aproximadamente un 85
por 100 de las patentes de invencién corres-
ponde a empresas extranjeras, siendo la ma-
voria patrimonio de unas pocas multinacio-
nales. Este fendmeno, al parecer de algunos
autores, bloquea en algunos cdsos ¢ inhibe
en otros la investigacidén propia tendente a
un desarrollo tecnoldgico interno.

Segtin un informe de la UNCTAD, hace
pocos aflos en Espafia habia un total de
42.000 patentes y modelos de utilidad pa-
tentados, de los cuales sélo se habian con-
cedido 400 licencias, es decir, menos de un
1 por 100 (32).

La legislacion espafiola sobre patentes,
Estatuto de Propiedad Industrial, data del
afo 1930 (33) con ligeras modificaciones rea-
lizadas en 1947 (34), se basa en un periodo
de proteccion de veinte aifios sobre proce-
s0s e incluye tedricamente la licencia obliga-

toria, pero que en la practica es ineficaz.
Hoy dia existen nuevas directrices seguidas
por un nimero creciente de paises mas adap-
tados a la nueva toma de conciencia de los
paises en desarrollo.

En Espafia existe también desde hace al-
gin tiempo una nueva ley de Patentes que,
debido probablemente a la magpitud de los
intereses puestos en juego, se encuentra sin
aprobar.

2. Especificacién de las patentes.

En el caso de transmisién de conocimien-
tos patentados se debe de aportar el titulo
o certificado de propiedad industrial de la
patente de invencidn, modelo de utilidad o
modelo o dibujo industrial con la autoriza-
cion suficiente para su explotacién por la
receptora.

Muchas veces la autorizacién es necesa-
ria unicamente, dado que ¢l proceso paten-
tado por la cedente goza de la proteccién ofi-
cial;- otras, la sola- autorizacién no seria su-
ficiente a efectos de puesta en explotacién,
teniendo que comprender el contrato los
medios o forma de realizacién, incluyendo,
por consiguiente, conocimientos no patenla-
dos (35) y/o servicios.

Hoy esta generalizada la tesis de que la
licencia, pese el significado primigenio del
término, obliga al licenciante no sélo a per-
mitir al licenciatario la explotacién de la pa~
tente, sino también a entregarle, como pres-
tacién accesoria, lo que se llama el «entor-
no tecnoldgico» que envuelve la invencion
patentada y kace posible su explotacion efec-
tiva. Hay, pues, en una licencia una habili-
tacién juridica y una habilitacion técni-
ca (36).

En todo caso se debe de estipular en el

(30) Encuesta junio-noviembre 1971, ANDOIAE,

(31 Véase Puncidén del Sistema de Patentes en
la Transmision de Tecnologia a los Paises en Des-
arrolle (TD/BZAC, 11/19).

{32y UNCTAD, Statistical Examination of Trans-
fer of Technology to Spain.

(33) Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929,

(34) Decreto de 26 de diciembre de 1947.

(33) Las patentes van acompafadas de «know-
how» en mas del 90 por 100 de los casos. Encues-
ta ANDOIAE (1971).

(36) Véase Seminariv sobre la adquisicion de
tecnologia extranjera, pag. 133, Instituto de Estu-
dios Bancarios v Bursatiles, Bilbao, BURST, «Bre-
veld et licencid; leurs rapports juridiques dans le
contrat de I|c<.nc<.», Parfs, 1970, pags. 77 v ss.
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contrato que se ceden todos los derechos de
propiedad industrial que pueda poseer la ce-
dente v que sean necesarios a la receptora
para Ia explotacién del proceso de fabrica-
cién del producto o productos objeto del
contrato,

A continuacion, o en anexo, deben de ex-
plicarse la lista de patentes, que a juicio de
las partes, sin perjuicio de los apartados
anteriores, se incluyan en este convenio de
transferencia, identificindolas con su nime-
ro y fechas de concesién y expiracion.

La receptora debe de cuidar que no se in-
cluyan aquéllas que no sean necesarias, dado
que, de alguna manera, ¢l niimero de paten-
tes involucradas puede influir en la valora.
cién de la transferencia.

3. Mantenimiento de las patentes,
interferencias o derechos de
terceros.

La empresa cedente se comprometerd al
marntenimiento en vigor de la patente o pa-
tentes objeto del contrato atendiendo a los
pagos de cuotas, certificados de puesta en
practica, renovacion, etc.

En el caso de que pudieran existir dere-
chos o interferencias de terceros que se con-
sideren perjudicados, la empresa cedente se
compromete a defender los de la receptora
que sean consecuencia del contrato de trans-
ferencia tecnolégica. En caso de conflicto, y
si se llegase a un pleito de nulidad, Ia licen-
ciante asumira los costes de defensa ante los
tribunales, de jurisdiccién ordinaria.

Para eliminar en lo posible los problemas
con terceras partes, la adquiriente debe de
pedir a la suministradora de la tecnologia
una declaracion sobre los posibles derechos
de terceros si los hubiera y, en caso contra-
rio, la inclusién en el contrato de una clausu-
la en la que declare no itener conocimiento
de la existencia de los citados derechos ni
de posibles reclamaciones sobre éstos.

La licenciataria, por su parte, puede ser
requerida por la licenciante a poner en préc-
tica, salvo en caso de fuerza mayor, las me-
didas necesarias para la justificacion de la
explotacion en el plazo que se convenga, anu-
landose en caso contrario la licencia otor-
gada (37).
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4. Nulidad de la patente y consecuencias
de la invalidacién.

Segun el articulo 115 del Estatuto de Pro-
piedad Industrial una patente puede decla-
rarse nula:

a) Cuando se justifique que no sean cier-
tas, respecto del objeto de la patente de in-
vencién y certificados de adicién, las cir-
cunstancias de propia invencién y nove-
dad (38), bien por una patente caducada o
por ser del dominio piblico.

b) Cuando el objeto sobre el que se haya
pedido la patente sea distinte del que se
realice por virtud de la misma o afecte al
orden o la seguridad ptblica o sea contraria
a las buenas costumbres o las leyes del pais.

¢) Cuando se demuestire que con los ele-
mentos contenidos en la memoria no se pue-
de lograr la ejecucion del objeto de la pa-
tente.

También se contempian entre otras las po-
sibilidades de voluntad expresa del peticio-
nario o incumplimiento de requisitos.

Como consecuencia de proteccién tempo-
ral por asistencia a exposiciones oficiales o
por invocacion del derecho de prioridad,
los propietarios de patentes a quienes los
convenios vigentes (39) conceden el derecho
de opcién al registro en los paises de la
Unién podrian acudir a los tribunales soli-
citando la anulacién de las patentes conce-
didas.

Si la patente ha sido objeto de contrato
de transferencia de tecnologia y el receptor
ha realizado ciertas inversiones u otras ac-
tividades conducentes a su explotacién no
cabe duda de que la anulacién de la patente
en cuestién podria ocasionarle serias difi-
cultades o pérdidas. Se podria pensar e in-
cluso se puede intentar el establecimiento de
ciertas garantias, pero esta medida es difi-
cilmente admitida por las licenciantes. Lo
méas aconsejable es que antes de la firma del
contrato la receptora se cerciore por medio
del Registro de la Propiedad Industrial o de
la Oficina Internacional de Berna del estado
de la patente y de los problemas que pueda

{(37) Véase articulo 98, Real Decreto-Ley de 26
de julio de 1929 (Estatuto de Propiedad Industrial).

(38) En Espaia no hay examen de novedad en
la tramitacidn de patentes, .

(39} Convenio de la Unién para la_Proteccion
de la Propiedad Industrial. Parfs, 1883, qltima
reunion en 1967.




presentar en el futuro, No obstante, es acon-
sejable especificar en el contrato que la anu-
lacién (o0 no concesién si estd en tramite)
de la patente seria objeto de rescisién del
contrato y extincién de las obligaciones con-
traidas hasta el momento por la receptora.

5. Periodo de vigencia y caducidad.

Al contrario de las marcas que pueden te-
ner una vida ilimitada, las patentes caducan
al final de su periodo de vigencia. Actual-
mente, en Espafia este periodo es de veinte
afios para las patentes de invencién y certi-
ficados de adicién (40), de diez para las de
introduccion, veinte los modelos de utilidad
y diez los modelos o dibujos industriales
susceptibles de una prérroga de otros diez
afos.

La tendencia actual, especialmente en los
paises receptores de tecnologia, es de redu-
cir estos plazos con situaciones de monopo-
lio, que parecen excesivamente largos, dado
el proceso de aceleracién histérica y tecno-
légica (41). Las leyes que todavia subsisten
fueron desarrolladas en una situacién eco-
némica que ha cambiado apreciablemen.
te (42).

El periodo de vigencia de la patente es,
por consiguiente, factor importante a la
hora de concertar un contrate de transfe-
rencia de tecnologia.

Como puede suceder, y de hecho asi ocu-
rre, que los periodos de vigencia del con-
trato y de la patente .no coinciden (43), hay
un problema que conviene aclarar lo mas
posible y es Ia situacion de la receptora al
término del contrato si todavia no ha cadu-

~cado la patente. Pensamos que la solucion
tiene siempre que garantizar de alguna ma-
nera el derecho de la receptora para poder
seguir ejerciendo la actividad que fue obje-
to del contrato, bien sea por autorizacién
expresa de la cedente, para el periodo rema-
nente o por opcién de la receptora a la reno-
vacién del contrato en ciertas condiciones,
que deben ser contempladas de antemano,
sin que esto implique prorrogadautomatica a
Ia que hicimos mencion en 5.3.

Cuando la patente caduque lo hacen de la
misma manera los derechos de la cedente,
al menos en teoria, ya que en la prictica he-
mos visto casos en los que por haber varias

patentes escalonadas en el tiempo o bien por
coexistir éstas con otros tipos de transfe.
rencia tecnolégica como los conocimientos
no patentados o servicios, la receptora con-
tinia pagando los mismos canones indepen-
dientemente de la vigencia de las patentes.
Esta prdctica comun, como ya hemos dicho,
hasta ahora va claramente en contra de los
apartados 11-b y 14-b de la orden (44), ya
que al caducar una patente aiguna de las
operaciones o procesos quedan desafectados,
por lo que el canon deberia eliminarse o al
menos reducirse si es que subsisten todavia
otros medios o formas de tecnologia adqui-
rida.

Respecto a los derechos de la receptora
a seguir utilizando el proceso patentado una
vez expirada la patente no existen justifi-
caciones legales en contra excepto las que
pudieran derivarse del contrato. La recep-
tora, por consiguiente, tendra buen cuidado
de no incluir cldusulas limitativa alguna a
este respecto.

6. Territorio de exportacién,

En el apartado 5-a punto tercero de la re-
petida Orden del 5 de diciembre de 1973,
leemos textualmente que se considera como
aspecto. desfavorable: «prohibir, limitar ex-
cesivamente en el ambito geogrifico ¢ no
autorizar expresamente respecto a determi-
nadas dreas, la exportacion de los bienes
producidos por el receptor». Como se des-
prende del texto, este apartado es suficien-
temente poco claro para que no sepamos
bien a qué atenernos. Por otre lado, en el
Decreto 2.343/1973 de 21 de septiembre, ar-
ticulo 5., se dice: «...no se inscribird nin-
gun contrato que implique limitacion a las

(40) En realidad, ¢l tiempo que le resta a la
patente a la que se adiciona.

(41} En Canadd, la vida de la_patente ha sido
reducida de veinte a diccisiete afos; en la India,
a catorce afos, ¢n general, y a sicte para la indus.
tria alimenticia y farmacéutica; en Colombia, ocho
afos, con posible prorroga de cwatro; en Chile,
cinco, diez y quince afios.

(42) UNCTAD, Major Issues Arising from the
Transfer of Technology to Developing Countries
TD/B/AC 18 th DEC, 1972

(43) El periodo de contrato estimado normal
por la Administracion es de aproximadamente cin-
co afos, ¥ si fuera mas largo podria considerarse
como aspecto desfavorable, parrafo 14-a, punto 3.,
orden 3-XIE-73,

{44) WVdasc Legistacion Vigente, pags. 77 y ss.
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posibilidades de exportacién...» sin informe
previo del Ministerio de Comercio.

Estimamos que, si bien [a Administracion
debe de tratar de disminuir en lo posible el
déficit de la Balanza Comercial, no debe, sin
embargo, atribuirse un gran margen de dis-
crecionalidad con normas como la resenada
en primer lugar, en la que los términos «ex-
cesivamente» y «determinadas areas» son, a
nuestro parecer, demasiados ambiguos.

Vamos a tratar de expresar lo que pensa-
mos, podria marcar una pauta de compor-
tamiento en este sentido, basiandonos en los
convenios internacionaies y el pretendido es-
piritu de las disposiciones anteriormente
aludidas,

Sea una cedente que tiene una patente re-
gistrada en varios paises, entre ellos Espa-
fia, y que concede a una receptora espaiiola
la licencia exclusiva para la utilizacion de
ese proceso. Si esa licencia es, como hemos
dicho, exclusiva, ninguna empresa extran-
jera podra exportar a Espafa, por lo cual es
claro que se debe aceptar (aparte de los de-
rechos previamente obtenidos por otros) que
la empresa espafola no podri exportar a
paises donde exista una concesién en exclu-
siva a otra empresa radicada en aquel pais.
La concesion de la licencia también puede
ser en exclusiva para Espafia y otro pais A,
por lo que ninguna otra empresa extranjera
puede exportar a ese pais A, lo que quiere
decir que si la cedente ha conferido simila-
res derechos a otra receptora extranjera res-
pecto a un pais B, la empresa espaiiola tam-
poco podrd exportar a ese pais B.

Tenemos dos grupos de paifses, aquéllos
en los que esté registrada la patente y los
otros en los que no lo esté.

En los que estd registrada la patente, si
la titularidad es de la misma cedente, y ésta
no tiene concedida ninguna licencia en ex-
clusiva, podrd autorizar expresamente a la
empresa espanola a exportar a aquel pais.

En los que no esté registrada la patente
la cedente no puede ni autorizar ni desauto-
vizar, ya que la exportacion es libre. Lo que
si puede es garantizar la exportacién en el
caso de que hiciera uso de su derecho de
prioridad (en los paises de la Unién), pero
si expirado el plazo se concediera en aquel
pais una patente de introduccion, de acuer-
do con su propia legislacion, la empresa es-
paiiola no podria invocar derecho alguno.
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Si la concesion de la licencia fuera no ex-
clusiva, la empresa deberia de conseguir,
como en el caso anterior, autorizacion para
exportar en aquellos paises donde no haya
establecidos limites previos, asistida ahora
por un elemento mas a su favor, que es la
falta de exclusividad en su propio pais.

En todo caso se debe de resefiar explici-
tamente los paises o grupos de paises a los
que se puede exportar especificando si esta
licencia es o no en exclusiva.

7. Obligaciones sobre intercambio
tecnoldgico.

Partamos del hecho general de que la ce-
dente mostrara su interés de adquirir la pro-
piedad y utilizar todos los descubrimientos
o mejoras efectuadas por la receptora en el
campo de la tecnologia contratada.

Si bien queda claro que la tecnologia con-
tratada es propiedad de la cedente y la re-
ceptora sdlo tiene derecho al uso o utiliza-
¢cién de ésta; sin embargo, pueden existir
serias dudas acerca de la propiedad de los
inventos o modificaciones realizadas por la
receptora.

Como en otras ocasiones vamos a definir
nuestra opinion acerca del tema. Si los in-
ventos o mejoras de la receptora se han rea-
lizado por personal cedido a titulo no one-
roso por la cedente o con cargo a subven-
ciones realizadas por ella expresamente con
este fin, nos parece que la propiedad puede
ser de la cedente, aunque la receptora se re-
serve el derecho a su utilizacién.

Si no se dan las circunstancias anteriores
y el perfeccionamiento es objeto de patente,
cumpliendo las caracterfsticas de novedad y
aplicacion industrial necesarias para ser con-
siderado como tal, pensamos que la recep-
tora puede y debe patentarlo siendo de su
sola y unica propiedad.

Se esgrime a veces el argumento de que
si el invento patentable esta dentro del cam-
po de la tecnologia contratada la solucién
no deberia de ser tan radical, ya que el he-
cho de que se haya producido puede venir
condicionado a la utilizacién de la citada
tecnologia. Pero nosotros pensamos que si
el invento acredita su novedad, el hecho de
que esté dentro del mismo campo tecnolégi-
co no lo condiciona en absoluto, ya que hay
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multiplicidad de patentes dentro de un mis-
mo campo. )

Si la receptora usa una tecnologia me-
diante un derecho adquirido, estd dando
una contraprestacién por el ejercicio de ese
derecho. No es lo mismo que el obrero, em-
pleado o investigador (otro de los ejemplos
utilizados) de una empresa, que son paga-
dos por aquélla para que realicen su traba-
jo, por o que la empresa si que tiene ciertos
derechos sobre los resultados de ese trabajo
y, por consiguiente, sobre posibles mejoras
o inventos.

También hemos de resaltar la diferencia
entre Ja transmisién de conocimientos de
receptor o cedente, y viceversa. El receptor,
en el caso mdas general, estd pagando una
cantidad a la cedente que es proporcional al
valor de venta del producto, esta cantidad
va creciendo, ya que el valor de venta se ac-
tualiza corrigiendo la inflacién y aumenta,
a medida que el producto se va haciendo
mas complejo y perfecto.

A este incremento de sus ingresos la ce-
dente tiene que corresponder con algo mas
que el estado tecnolégico que poseia a la fir-
ma del contrato, ya que para conservar su
«status» tecnoldgico entre la competencia
tendra, como ente vivo que es, que seguir
perfeccionandose. En caso contrario no da-
ria a la receptora mas que una prestacion
en continua degradacién debido a la obso-
lescencia que, si bien puede ser equivalente
a una contraprestacién por una cantidad ini-
cial (incluso pagada a plazos periédicos en
el término del contrato) no puede justificar-
se con vistas al sistema del canon proporcio-
nal. De ahi que apoyemos en este ultimo caso
el hecho de que la cedente si que pueda es-
tar obligada a ceder sus perfeccionamientos
a la receptora y que ésta no tenga la obliga-

cién reciproca. Debemos, por otro lado, ha-

cer mencién al punto 3.° de la orden repe-
tidamente citada que en su apartado 2 dice
que es condiciéon o aspecto desfavorable el
«obligar a la cesién de patentes, mejoras ¢
innovaciones introducidas o desarroiladas
por el receptor a partir de la adquisicién de
la tecnologia objeto del contratos.

De todas formas pensamos que a veces
pudiera existir una mutua reciprocidad ex-
presamente reconocida en la comunicacién
de perfeccionamientos, siempre y cuando se
salvaguarden los intereses de la receptora

en este campo, ya que algunos podrian ser
susceptibles de certificados de adicién a la
patente original, con lo que la receptora per-
deria todos sus derechos.

Seglin las normas existentes en los paises
del Mercado Comin no hay efectos restric-
tivos de la competencia cuando la receptora
tiene que comunicar o licenciar sus perfec-
cionamientos si se dan las siguientes condi.
ciones (45);

a) Que el licenciatario conserve la posi-
bilidad de comunicar o licenciar los perfec-
cionamientos a terceros.

b) Que tenga derecho a los perfecciona-
mientos del licenciante,

8. Obligacién al uso de los conocimientos
patentados,

En ningdn caso se admitira la obligacion
al uso de los conocimientos patentados ob-
jeto de transferencia, practica que seria una
violacién grave de la normativa vigente. Es
mds, tampoco es admisible obligar al recep-
tor a una relacién exclusiva con el cedente
o a limitar el uso de su propia tecnologia
o la que pueda adquirir de otras fuentes
(apartado 1-a y 7-b, Orden citada).

Tan sélo en el caso de licencia en exclusi-
va puede admitirse que la cedente se obligue
a unos minimos, conseguidos por sf misma
o mediante sublicencias, para conservar su
exclusiva.

CONOCIMIENTOS NO PATENTADOS (46)

1. Especificacion de los conocimientos
técnicos no patentados.

Los contratos de transferencia de conoci-
mientos técnicos no patentados, entendien-
do por tales los procesos de fabricacion o
los conocimientos relativos a la utilizacién
y aplicacién de técnicas industriales en los
que figura como principales caracteristicas
permanecer conservados bajo secreto y exi-

{45 Punto /D de la «comunicacién» de 24 de
diciembre de 1962, .

{46) Guia para la Redaccion de Contratos Rela-
tivos a la Transferencia Internacional de «know-
how» {conocimientos técnicos} en la industria me-
¢dnica. (Comité de la CEPE).
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r por su transferencia una contrapresta-
on que en la gran mayoria de las ocasio-
nes adopta la forma de canon proporcional
a la actividad de la receptora, pueden estar
constituidos por ¢l conjunto o por una parte
de los conocimientos técnicos necesarios
para la elaboracion, fabricacion, funciona-
miento, mantenimiento v eventualmente co-
mercializacion de un producto, de unos pro-
ductos o de alguno de sus elementos, asi
como cualquier combinacion de estas opera-
ciones. En el caso de estudios o procesos
los conocimientos técnicos pueden estar asi-
mismo constituidos por la totalidad o por
una parte de los mismos.

Los conocimientos técmicos no patenta-
dos constituyen un valor econémico que
para su explotacion exige por parte de su
poseedor experiencia cientifica y habilidad
técnica. Dada la gran cantidad de criterios
en cuanto a la calificacién de los contratos
de transferencia de conocimientos técnicos
no patentados, si bien presenta dificultad
por esla causa, su reduccién a ciertos tipos
concretos, es conveniente, no obstante, con-
templarlos en tres grandes grupos, referi-
dos a la época y duracién de la transferen-
cia:

El primer grupo comprende los contratos
que tienen por objeto la transferencia de co-
nocimientos técnicos relativos a un producto
0 a un proceso determinado en ¢l estado en
que se¢ encuentra en la época del contrato,
mediante actos sencillos: remision de docu-
mentos, listas de maquinas con sus caracte-
risticas, visitas de talleres o fabricas, etc.

El segundo grupo es una variante del an-
terior, los conocimientos técnicos transferi-
dos estin limitados a un producto o proceso
determinado en el estado en que se encuen-
tra en la dpoca del contrato, pero la trans-
ferencia tiene lugar por medio de actos com-
plejos y necesarios cuyos términos se defi-
nen en el contrato obligandose la cedente,
por ejemplo, a efectuar la instalacion y adap-
tacion del dispositivo o del proceso de fabri-
cacion.

El tercer grupo comprende los contratos
que tienen por objeto la transferencia de co-
nocimientos técnicos no patentados relati-
vos a un determinado campo técnico y a to-
dos los productos y procesos que sucesiva-
mente formaran parte del mismo durante un
periodo definido por ¢l contrato, en el que

ai
ci
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se encuentran comprendidos las mejoras
que la cedente pueda introducir. Esta mo-
dalidad parece indudablemente la mads ade-
cuada para la receptora segiin se analiza en
el capitulo III-2.

En el caso de que la transferencia de co-
nocimientos técnicos no patentados no se
encuentre vinculada a cualquier otra ope-
racion comercial se denomina contrato de
transferencia de conocimientos «puro». Si
por el contrario la transferencia de conoci-
mientos técnicos esta ligada a la venta de
materiales, licencia de patentes, concesién
de marca u otras operaciones, se trata de un
contrato de transferencia de conocimientos
técnicos «mixto»,

En el caso de contrato «mixto» deben es-
pecificarse de forma inequivoca los conoci-
mientos técnicos no patentados y las con-
traprestaciones a las que la transferencia de
éstos da lugar, bien en clausulas separadas
si se combina con otras formas de trans-
ferencia de tecnologia o preferentemente en
un contrato diferente si coexistieran con
otras operaciones mercantiles,

Finalmente, los conocimientos técnicos no
patentados pueden basarse:

1. Objetos: Muestrarios, piezas ‘de re-
cambio, maquinas, aparatos, herramientas,
accesorios especiales, etc.

2. Documentos técnicos: Formulas, calcu-
los, planos, dibujos, inventos no patentados,
etcétera.

3. Instrucciones: Notas relativas a la ela-
boracion, fabricacion o funcionamiento del
producto o proceso, consejos practicos de
ejecucion, formulas técnicas, explicaciones
complementarias de una patente, datos rela-
tivos a la organizacién del trabajo, etc.

2. Titulo que permite disponer
de los conocimientos.

En el contrato debe indicarse el titulo me-
diante el cual la cedente dispone de los co-
nocimientos técnicos no patentados (a ti-
tulo de creador, cesionario, etc.), asi como
en su caso las medidas adoptadas para limi-
tar juridicamente la utilizacién de los co-
nocimientos por la receptora.

Los conocimientos técnicos s¢ transmiten
a la receptora a titulo exclusive, cuando se-




gun las disposiciones del contrato, la ceden-
te renuncia expresamente a explotarlo o a
hacerlo explotar por terceros en el territorio
y para la duracién que se estipule,

Es muy importante, por esta circunstan-
cia reflejar en el contrato la obligacién de
la cedente de no transferir a terceros cono-
cimientos técnicos, que entren, aunque sea
parcialmente, en las operaciones o el cam-
po de explotacién previsto en el contrato
para la explotacién de los conocimientos
técnicos no patentados por la receptora.
Esta situacién de interferencia puede pre-
sentarse cuando la cedente ha concluido con
terceros acuerdos referentes al intercambio
continuo de conocimientos.

3. Especificacién de los medios y periodo
de transferencia.

La cedente se obligard necesariamente a
transmitir los conocimientos técnicos no pa-
tentados objeto del contrato de transfe-
rencia.

En el contrato se establecen las condicio-
nes en que se transmiten los medios que
permiten a la receptora entrar en posesién
de estos conocimientos, indicando el lugar,
la época o fecha en que se efectuard esta
transmision..

a) Objeto y documentos técnicos.

Cuando los conocimientos técnicos se ba-
sen en objetos y documentos técnicos el con-
trato deberi contener indicaciones claras y
precisas sobre el transporte de estos obje-
tos, lugar y plazos de entrega, la transfe-
rencia de riesgos, consecuencias del retra-
s0, las piezas de recambioc que se han de su-
ministrar en su caso, causas de exonera-
cién, ete. Estas consideraciones son hasta
cierto punto similares a las que se encuen-
tran habitualmente en los contratos de su-
ministros de bienes.

b) Visitas,

¢) Prestaciones y formacion de personal.

A estas dos ultimas haremos mencién
cuando abordemos el tema de los servicios.

4. Determinacién de la contraprestacién
y costos supletorios en su caso.

Aunque excepcionalmente los conocimien-

tos técnicos no patentados puedan ser ad-
quiridos a titulo gratuito, cuando son com-
plemento de otras operaciones comerciales,
por regla general la obligacién principal de
la receptora consistird en efectuar un pago
como contrapartida de la transferencia de
estos conocimientos.

Estimamos imprescindible reflejar en el
contrato los costes de todas y cada una de
las modalidades que pueda revestir esta
transferencia: visitas, prestaciones y forma-
cién -de personal, etc., con objeto de evitar
controversias.

5. Efecto irreversible.

Aun suponiendo una total buena fe entre
las partes, el contrato de transferencia de
conocimientos técnicos no patentados impli-
ca una serie de riesgos, ya que una vez estos
conocimientos han sido transferidos la re-
ceptora no podra «olvidarlos» o restituirlos
integramente. Por otra parte, la legislacién
espafiola considera como condicién desfavo-
rable para la inscripcién del contrato en el
Registro de Contratos de Transferencia de
Tecnologia «Prohibir, condicionar o limitar
la utilizacién de los conocimientos no paten-
tados una vez expirada la vigencia del con-
trato» (Orden 5-XII-1973, punto 3.°).

6. Confidencialidad.

El mantenimiento del secreto que carac-
teriza a los contratos de transferencia de co-
nocimientos técnicos no patentados les con-
fiere una especial problemética juridica y
econdmica.

Dado que el mantenimiento del secreto
otorga a cada uno de los poseedores de es-
tos conocimientos una ventaja sobre sus
competidores es fundamental preservar di-
cho secreto en las negociaciones prelimina-
res sobre el convenio en las que la cedente
cuidard de ofrecer la maxima informacién
posible, siempre que, por medio de ésta, no
puedan deducirse elementos secretos o con-
fidenciales relevantes. Por otra parte, la re-
ceptora debera obtener la adecuada informa-
cion para enjuiciar objetivamente y con ade-
cuados criterios de valoracién cuantitativa
y cualitativa Ia conveniencia de la adquisi-
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cion de estos conocimientos, Este aspecto
debe tenerse muy en cuenta, ya que, por ra-
zones obvias, la preservacion del secreto en
estas circunstancias deberd considerarse con
especial cautela, toda vez que a diferencia
del invento que es objeto de una patente los
conocimientos técnicos no patentados no
disponen de una proteccién legal especifica
nacional o internacional y en caso de divul-
gacion no estan salvaguardados, comeo lo
estdn las patentes, por ningun titulo legal.

En estas negociaciones preliminares es
necesario considerar asimismo la posibilidad
de la existencia de normas que puedan con-
dicionar, una vez formalizado el convenio,
¢l caricter secreto de las informaciones
transmitidas o que permitan al Estado uti-
lizar o transmitir a terceros esta informa-
cion.

En caso de que las negociaciones prelimi-
nares se resuelvan satisfactoriamente y se
suscriba el convenio existird un interés co-
mun de las partes en el mantenimiento del
secreto, siendo de vital importancia para la
receptora cuando obtenga los derechos en
exclusiva.

Teniendo en cuenta lo anteriormente ex-
puesto se debera precisar en el contrato la
obligacién de ambas partes a la no divul-
gacion ni comunicacion a terceros, tanto de
los conocimientos secretos objeto de transfe-
rencias como de los que puedan recibirse
posteriormente en el caso de intercambios
de perfeccionamientos. Igualmente deberan
adoptarse las medidas necesarias para que
estos conocimientos no sean diculgados por
el personal de cualquiera de las partes.

Cuando las partes deseen hacer una ex-
cepcion sobre estos aspectos, fundamental-
mente en el caso de sublicencias o de sub-
contratos deberin indicarlo expresamente,
ya que estas excepceiones no se presumen.

Finalmente, deberd estipularse en el con-
trato la duracion de la obligacién de mante-
nimiento del secreto.

7. Consecuencias de la pérdida
del secreto.

En ¢l contrato deberan preveerse las con-
secuencias de la pérdida del secreto cuando
este hecho no pueda imputarse a ninguna
de las partes, Se deberd contemplar el es-
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tado originado por la nueva situacién y en
particular en lo gue se refiere a la poste-
rior obligacién de mantenimiento de secre-
to, pagos, explotacién y expiracion del con-
trato. En el contrato podran estimarse estas
circunstancias como causas de exoneracién
de responsabilidades si éstas fueran ajenas
a la voluntad de las partes.

Si el secreto se pierde por infraccion de
la cedente o receptora del compromiso ad-
quirido a la no divulgacion de los elementos
secretos, la reparacidn variara segin la gra-
vedad de la infraccion y sus consecuencias.

En todo caso deberdn estipularse las re-
paraciones que pueden exigirse por dafios v
perjuicios entre los que puede incluirse la
rescisién del contrato. En consecuencia, en
ausencia de estas estipulaciones las resolu-
ciones dejadas a la aprobacion del tribunal
o arbitro competente pueden variar con
arreglo a las leyes aplicables al contrato.

SERVICIOS

1. Descripcion de los servicios
y responsabilidad de las partes.

La prestacion de servicios profesionales a
diferencia de los conocimientos técnicos no
patentados, no se caracterizan por el secre-
to. La cedente pone sus conocimientos y ex-
periencia, normalmente de forma activa y
durante un plazo determinado, al servicio
de la receptora a cambio de unagcontrapres-
tacion que en general adopta la forma de
cantidades fijas. Esta modalidad de la con-
traprestacion, ademas de la no obligatorie-
dad del mantenimiento del secreto de los
conocimientos transferidos, constituyen las
notas mas caracteristicas que diferencian y
distinguen los servicios de los conocimientos
técnicos no patentados caracterizados, como
expusimos oportunamente, por la obligato-
riedad del mantenimiento del secreto y el
pago de una contraprestacion que en la ma-
voria de los casos estd basada en la impo-
sicién de un canoh sobre la actividad de la
receptora.

En el contrato de transferencia de asis-
tencia técnica deberdn describirse los ser-
vicios objeto del contrato, distinguiendo cla-
ramente sus diversas moqlalidades en caso
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de que dichos servicios se compongan de
prestaciones de distinto tipo. Deberdn em-
plearse asimismo una adecuada terminologia
técnica.

La asistencia técnica puede adoptar, entre
otras, las siguientes modalidades:

A) Servicios de ingenieria, elaboracion
de estudios previos o anteproyectos, asi co-
mo proyectos ejecutivos de tipo-técnico, ser-
vicios de montaje, construccién y operacién
de plantas, entretenimiento y reparaciones
de las mismas.

Dentro de este grupo incluimos todos
aquellos servicios que tengan como fin alti-
mo la intervencion directa de la cedente.
Por su complejidad merece particular aten-
cién los contratos relativos a la construc-
cion de complejos industriales, ya que, en
general, comprenden, ademds del suminis-
tro y montaje de instalaciones industriales,
la construccién de edificios y obras de in-
genieria civil.

En esta clase de contratos suelen interve-
nir una pluralidad de partes cuyas funciones
y responsabilidades dependen del tipo de
contrato. Teniendo en cuenta las relaciones
de la receptora con la cedente y las respon-
sabilidades subsecuentes al incumplimiento
contractual se pueden distinguir los siguien-
tes contratos:

a) Contratos separados.

En estos contratos se contempla el sumi-
nistro de instalaciones industriales, por una
parte, e independientemente el suministro
de instalaciones para la construccion de edi-
ficios y obras de ingenieria civil. En este
caso las cedentes son directamente respon-
sables frente a la receptora del cumplimien-
to de las prestaciones de cada contrato en
particular.

Dado que la receptora contrata de forma
independiente con cada una de ias cedentes
debera prestar gran atencién a la coordina-
cién de los trabajos y suministros de los
materiales necesarios para la secuencia ido-
nea. En caso de defectos en esta coordina-
cién, la receptora podria ser considerada res-
ponsable de¢ las consecuencias producidas
por esta circunstancia cn las partes ceden-
les afectadas.

b) Contratos mixtos,
En este Lipo de contratos la cedente asu
me la responsabilidad sobre los trabajos de

construccién y obras de ingenieria civil ¥
sobre el montaje de instalaciones industria-
les, consideradas en su totalidad, de tal for-
ma que aun encomendando la ejecucién de
las obras o suministros a subcontratistas no
puede delegar en éstos la responsabilidad
que asume ante la receptora. Es conveniente,
por tanto, que en el contralo se estipule el
permiso a la cedente para subcontratar las
obras de construccidon y de ingenieria civil
mediante contratas que rigen normalmente
tales obras, si bien, como anteriormente in-
dicamos, no podra repercutir sobre la re-
ceptora la responsabilidad inherente al in-
cumplimiento de alguno de los subcontra-
tistas.

¢) Contratos llave en mano.

En el contrato llave en_mano la receptora
O dE 5 00 a-0-gran parte de~ella-reSponsax
bilizandose ésta del buen fin del contrato.
En general, la diferencia entre los contratos
mixtos y los contratos liave en mano apare-
ce en la prictica en numerosas ocasiones
de forma confusa.

La cedente en los contratos llave en mano
no puede eximirse de la responsabilidad, que
por medio del contrato ha asumido ante la
receptora, de realizar el complejo industrial
y esta responsabilidad global no puede di-
vidirse teniendo en cuenta las diferenics ope-
raciones que la cedente debe de ejecutar con
objeto de entregar una planta industrial ca-
paz de cumplir las especificaciones técnicas
estipuladas en el contrato.

El contrato llave en mano completo en-
globa el suministro a la receptora de la con-
cepeion de la planta, documentacion téenica,
especificacion de productos, calidades, re-
gimenes de produccion ¢ instrucciones rela-
tivas al funcionamiento de¢l complejo. Pu-
diendo incluir prestacion de asistencia tée-
nica en la fase de explotacion inicial, for-
macion de personal y otras formas de coope-
racion.

Dada la complejidad de estas prestaciones
¢s imprescindible que las partes estipulen
claramente en ¢l contrato el sistema de re.
laciones contractuales que debe regir entre
ellas,

En cualquier caso y a consecuencia de la
incertidumbre existente en la préactica sobre
la naturaleza del contrato llave en mano, la
cedente debera obligarse a contratar, orga-
nizar, supervisar y coordinar los (rabajos
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contratados, ya que debe asumir la respon-
sabilidad inherente a la deficiencia de estos
aspectos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente ex-
puesto, la cedente deberd aceptar contrac-
tealmente las responsabilidades por incum-
plimiento, sin perjuicio de transferir las res-
ponsabilidades que pueda repercutir a los
subcontratistas, considerando las normas
aplicables segiin la naturaleza de las opera-
ciones subcontratadas.

Finalmente, y como regla general, los con-
tratos relativos a la construccion de com-
plejos industriales presentan mltiples va-
riables que pueden modificar las relaciones
entre la cedente, receptora y los subcontra-
tistas de aquélla. Por tanto, al redactar este
tipo de coniratos deberdn considerarse las
circunstancias especificas que en cada caso
concurren y que son susceptibles por su es-
pecial naturaleza de un tratamiento indivi-
dualizado.

B) Servicios de estudios, analisis, progra-
macién consulta y asesoramiento, en gestién
v administracion en cualquiera de sus as-
pectos.

C) Servicios de formacién y capacitacion
de personal relacionado o no con las presta-
ciones anteriores.

Estos servicios pueden adoptar, entre
otras, las siguientes modalidades:

a) Visitas.

La prestacion de servicios profesionales
puede realizarse por medio de visitas de re-
presentantes de la cedente a la sede de la
receptora, mediante instrucciones, explica-
ciones, consejos practicos, etc. En el con-
trato deberan precisarse las modalidades de
estas visitas, época, duracién, personal vi-
sitante y cualificacién de éste, documentos
a utilizar, explicaciones «in situ» y, en gene-
ral, los medios de utilizacién de los conoci-
mientos. :

b) Prestaciones y formacién de personal.

En numerosas ocasiones, principalmente
si la asistencia técnica se aplica a un campo
muy especializado, las partes pueden estipu-
lar que la cedente instruya al personal de la
receptora sobre Ja forma de atilizar estos
conocimientos.

A tal efecto, el contrato debe especificar
las diferentes formas de prestacion de esta
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asistencia, lugar en que se efectua, época o
duracién, mimero de instructores, cualifica-
cién de éstos, condiciones de trabajo, aloja-
miento, transporte y fundamentalmente la
remuneraciéon de los instructores y modali-
dades de pago.

La transmisién de los conocimientos pue-
de consistir asimismo en el aprendizaje del
personal de la receptora en la sede de la ce-
dente. En el contrato se precisara igualmen-
te las modalidades de este aprendizaje.

En todas las modalidades de asistencia
técnica deberan incluirse en el contrato clau-
sulas que determinen a instancia de que par-
te debe solicitarse la asistencia técnica y for-
ma de realizar la peticidn.

D) Servicios de documentacién e infor-
macién técnica y econdmica.

Una vez analizadas las diferentes modali-
dades de asistencia técnica, es conveniente
sefialar que en caso de incumplimiento de
las estipulaciones del contrato por alguna de
las partes, debera determinarse la penalidad
a la que dicho incumplimiento dara lugar y
forma de exigir dicha responsabilidad.

Finalmente, al apalizar la problematica
sobre la adquisicién de servicios extranje-
ros es imprescindible mencionar la prohibi-
cién contenida con el articulo 10 del Decre-
to (47) 2.343/1973, de 21 de septiembre de
1973, en el que se prohibe adquirir estudios
y servicios técnicos de empresas consulto-
ras y de ingenieria extranjera, salvo que se
justifique previamente el haber intentado
obtener estos servicios de empresas nacio-
nales, Para cllo se debera conseguir justifi-
cacién documental de haber tratado de ob-
tener los servicios correspondientes por par-
te de, al menos, dos empresas inscritas en la
Seccién Especial del Registro de Empresas
Consultoras y de Ingenieria Industrial crea-
da por el Decreto (48) 617/1968, de 4 de abril
de 1968, que desarrollen su actividad en ¢l
campo objeto del contrato.

También es interesante tener en cuenta
los apartados 3 y 12 del punto 3. de J]a Or-
den (49) de 5 de diciembre de 1973 respecto
al suministro de partes o elementos para los

(47} Véase Legislacion Vigente, pag, 74,
(48) Idem, pag. B,
(49) Idem, pags. 75 v ss.




que exista probada capacidad nacional y la
imposicion de pagos basada en canones.

2. Determinaciéon de la contraprestacién,

Las partes deberan estipular en el contra-
to, de forma clara y concisa, la contrapres-
tacion a pagar y la moneda en la que los
pagos deben realizarse. Es imprescindible
que, dada la complejidad que presentan al-
gunas modalidades de asistencia técnica, en
las que se hallan comprendidas prestaciones
de distinta naturaleza, se realicen las opor-
tunas distinciones en su caso, entre las dis-
tintas prestaciones y suministros objeto del
contrato segiin su origen.

Dado que, en general, en la prestacién de
servicios profesionales se estipulardn como
pago cantidades fijas y debido a la incerti-
dumbre de la situacién monetaria interna-
cional, pueden incluirse en el contrato cliu-
sulas de revisién de precios con objeto de
actualizar .en lo posible las condiciones ori-
ginales en las que se subscribié el convenio.
Véase capitulo III, A, 46,

MARCAS
1. DPescripcién de los nombres y logotipos.

Considerando a la marca, como un simbo-
lo tangible, cualquiera que sea su clave y
forma, que diferencia los derechos o pro-
ductos de una determinada empresa y que
goza de un derecho exclusivo garantizado
por la ley y condicionado por su especiali-
dad, es necesario describir en el convenio
con la mayor exactitud posible los nombres
y/o los logotipos que constituyen la marca
desde su aspecto material o tangible, ya que
éste simbolo en condiciones adecuadas pro-
ducird la asociacién del producto o servicio
con la empresa titular. Reiteramos, por tan.
to, la necesidad de la mayor claridad expo-
sitiva en este aspecto con objeto de evitar
posibles confusiones o errores y lograr una
perfecta identificacién.

2. Extension del uso. Ambito de la marca.

Dado que una de las caracteristicas més
importantes de la marca es la identificacién

de los productos o servicios amparados por
ésta, las leyes nacionales otorgan al propie-
tario de la marca registrada un derecho ex-
clusivo. No obstante, las leyes nacionales di-
fieren en cuanto al grado de proteccién que
se aplica en los mercados en los que el pro-
pietario no solamente registra, sino utiliza
la marca por si mismo o a través de perso-
na idénea, )

Es necesario considerar que las posibili-
dades de exportar bienes bajo marca se en-
cuentran restringidas por los convenios in-
ternacionales y esta restricciéon se aplica con
independencia de lo estipulado en el conve-
nio suscrito por las partes. Por esta circuns-
tancia es de gran interés conocer dichos con-
venios internacicnales, asi como la existen-
cia de contratos en los que se encuentra im-
plicado el derecho al uso de marca celebra-
dos por la cedente con un tercero con objeto
de determinar el ambito de la marca y las
restricciones existentes en esta materia.

3. Obligacién al uso de marca.

Particular gravedad presenta dentro del
marco de los contratos de transferencia de
tecnologia, la obligacién al uso de marca im-
puesta por la cedente de la tecncfogia; tanto
por la dependencia econémica de receptor
como por la subordinacién a los intereses
de la cedente, que puede condicionar la es-
trategia empresarial de la receptora.

La legislacién espafiola considera como
condicién desfavorable para la inscripcién
en el Registro de contratos de transferencia
de tecnologia a las clausulas en las que se
impone al receptor el uso de marca (Orden
5.X11-1975, art. 3., apt. 7).

4, Derecho al uso de marca.
Dentro del marcoe de los contratos de

transferencia de tecnologia aparecen fre-
cuentemente acuerdos en los que la cedente

facultag a la receptora para usar la marca

de aquélla. Estos acuerdos, si bien de me-
nos gravedad que aquéllos en los que se im-
pone la obligacién al uso de marca, partici-
pan no obstante en cierto grado en la pro-
blemdtica inherente 2 los convenios en los
que interviene el uso de.marca y, por tanto,
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de algunas de las caracteristicas negativas
expuestas en ¢l apartado anterior.

Sin embargo, podria estimarse favorable-
mente la posibilidad de usar Ia receptora
una marca propia indicando‘i“%e encuentra
bajo licencia de la cedente, siempre que esta
circunstancia tenga cardcter temporal. De
esta forma puede conseguirse la asociacién
de ambas marcas ante los consumidores o
usuarios reales o potenciales de estos pro-
ductos o servicios, consiguiendo por medio
de esta asociacién ¢rear una imagen de ca-
lidad de la marca espafiola y un desarrollo
del mercado que, con toda probabilidad,
puede persistir una vez finalizado el con-
trato.

Por otra parte, bajo el punto de vista de
la exportacidn, esta asociacion puede reves-
tir gran interés principalmente en lo con-
cerniente a la penetracién en mercados ex-
ternos en los que la acreditada imagen de la
marca extranjera puede jugar un relevante

papel,

5. Control de la calidad.

Por la especial naturaleza de los contratos
de transferencia de tecnologia en los que
aparece el uso de marca y dado que ésta,
ademds de un simbolo tangible, que iden-
tifica determinados productos o servicios,
estd constituida por una serie de atributos,
positivos y negativos de caricter intangible,
que configuran una determinada imagen, la
cedente procurara que los productos o ser-
vicios amparados bajo esta marca, presen-
ten una calidad homogénea y equivalente a
los ya existentes en ¢l mercado con objeto de
no deteriorar la imagen de marca consegui-
da. Por estas circunstancias es muy conve-
niente reflejar en el contrato el control o
controles establecidos con objeto de asegu-
rar esa calidad.

El enjuiciamiento y valoracion de estos
controles reviste particular dificultad, pues-
to que frecuentemente pueden condicionar
la gestién o estrategia empresarial de la re-
ceptora. Por ello deben describirse estos
controles con la mayor exactitud posible,
admitiéndose las especificaciones de la ce-
dente cuando éstas sean estriclamente nece-
sarias para asegurar la calidad y no se esta-
blezcan restricciones de cualquier otro tipo,
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susceptibles de ser estimadas como condi-
ciones que interfieren la gestién empresarial
de la receptora. En todo caso los controles
de calidad nunca deberdn fijarse de forma
unilateral y subjetiva, debiéndose remitir el
dictamen en caso de surgir controversias so-
bre este aspecto al arbitraje de entidades
con suficiente autoridad en la materia. Rei-
teramos la importancia de estipular en el
contrato estas especificaciones, forma de Ile-
var a cabo el control y procedimiento de
arbitraje.

6. Obligacién e inversiones publicitarias.

En numerosas ocasiones en los contratos
de transferencia de tecnologia surge el as-
pecto de inversiones destinadas a acciones
publicitarias o de relaciones puablicas de dis-
tinto tipo, encaminadas tanto a publicidad
institucional sobre la marca como a la ven-
ta de los productos o servicios protegidos
por ésta,

Las inversiones publicitarias en los con-
tratos de transferencia de tecnologia presen-
tan una problemética amplia y compleja que
estimamos debe ser objeto de andlisis toda
vez que en ciertos casos estas inversiones
alcanzan un volumen considerable.

En general, estas acciones producen un do-
ble efecto: por una parte incrementan la
venta de productos o servicios y por otra
parte contribuyen a la creacién o potencia-
cién de la imagen de la marca.

Teniendo en cuenta lo anteriormente ex-
puesto estimamos que deben contemplarse
con particular atencidén estos aspectos, ya
que, una vez finalizado ¢l contrato, la ima-
gen de marca conseguida permanece en el
mercado y puede considerarse como un be-
neficio adicional de la cedente que carece
de la correspondiente contraprestacion por
su parte.

Frecuentemente, y por estas circunstan-
cias, la cedente intentard controlar el plan-
teamiento de la publicidad bien mediante la
imposicién de una determinada agencia o
programando por si misma dicha publici-
dad. Como consecuencia, se origina una si-
tuacién de dependencia de la receptora muy
considerable, ya que, dada la importancia
de la publicidad como elemento del plan de
marketing, la pérdida del control de ésta




puede desviar la gestién empresarial de la
receplora,

Por tanto, ¢n ¢l planteamiento de las in-
versiones publicitarias deberdan evitarse to-
da clase de condicionantes contractuales im-
pueslos por la cedente.

Las inversiones publicitarias deberdn con-

templarse no solamente como acciones en-
caminadas a promocionar la venta del pro-
lucto o servicio, sino también, fundamental-

mente, cuando dstas son de tipo institucio-
nal, como una inversion a largo plazo que
en beneficio de la cedente crea una imagen
de marca en el pais de la receptora ¢ indi-
rectamente fuera del territorio.

Por cllo, al establecer las cargas econd-
micas que estas campaiias llevan inherentes,
deberdn tenerse en cuenta estas circunstan-
cias con objeto de lograr ¢l mas equitativo
reparto de las mismas.
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CONTRATO TIPO

CLAUSULAS GENERALES

En 1a cludad de oovninienvriiiiiriiereieiiieierersnsnristesvereersreseransnssssascmsenasaresensaressares CON
fecha ........... vrvrereresrererissennennanss, FeUNidos de una parte (razén social) .....
cuya Forma juridica €5 1a de .....c.ceveeriiinnvivnersiiecrornrrrereresrsereris crreresevars srisassavisssernssasees .
CON dOMICHIO €I .uiuieiiiiii i iie i vee e ttrteate tesnar b anas aravansvraes savbssonnsssssnsnsosssnsinsnns
con capital social de .................. Eer et aereenabe s aeae e ae s en e buate et oN bse e s aehneh e ncearans branen
¥ que tiene Por ObJEL0 SOCIAL ....cvicvverareeereriresiuiiinnecieeriaree ssanseorbare arasre srorsosnsesanssossnneas

AR FUEI A L b bR a AR AR AR AR

I R R N T T e R Y I, ImImmmTTrms

actuando con personalidad juridica de {propietario, sublicenciatario, etc.) ......cocoverivieririnnn,
encontrandose bajo las leyes de {(indicar el pais) .............ccoeoocevene. ¥ representada por
€l B, v neresrerisissisnriarinsrarasesareniensissnsanes, qUE OStenta el cargo
de .ooeirnnenns reerernraeesrers, facultado para este acto por medio de (describir documento que
acredite poder suficiente) ............ Cet e raedneaetreeranane neatan ey ee i areene rreny ferek e betehehenaratasbasans
eeeresrernerresermen sarese cnsersanrees sessesenasresenserereare 1laMada en adelante «la cedenten,

Y por otra parte:

(RAZON SOCIALY  ciiiriiiiiiiiiiii et ieeiieresvuiasteserssrsastaatnasas saess tartos svsses sosssasrasaetrasrssnrare
cuya forma juridica es la de .........coenen.. beraene
con domicilio en ....cccoociiiiiiiii i e
con capital SOCIAl de ..uvviviiiiiiiiiiiiiirer i st riied fsi s e e eer sushe e e enas
actuando con personalidad juridica de ......ccvviiiiii i e
encontrandose bajo las leyes de ..oocueennennnen. treresranssteeeinieeesaseseneninsees, PEPresentada por
el 8r. i rrerestssesierenbarssinanse rererearareesareassy QUE OStenta el cargo
d€ ceriviriniriivereerevereenn.a, Tacultado para este acto por medio de (describir documento que
acredite poder SULICIENTE) ...vvivviiiirreieireiriiirrtiiriiet crntrarists seties sesser sansassnstnsossssnionsresrores

llamada en adelante «ia receptoras.
Por cuanto:

1) Exposicién de motivos. La receptora se encuentra interesada en la adquisicién de la
tecnologia de «ia cedente» por su (calidad, novedad tecnolégi-
ca, etc.) .oeennnenn e rametvaneesresesravesraretiatetstbeteattineternrerranrrenes

R TR T T R T T Py

considerando esta tecnologia conveniente para su aplicacién en
(explicar campos o procesos de la receptora en donde va a ser
aplicada) ..oociiiiiiiiiiiies et teete i htetate e tananas
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2y Definicion del contrato,

3y Caracteristicas de [a
tecnologia.

4 Garaniias sobre la
lecnologia.

........... T I N TN
P e T T T MestssasaasisrrtiannEnns R T P
tetrnavea tharnan tirasrner terasrssnanes R L I T T
AR as At ety Savavrarranas thsiernnn trraarnsrranas D e +
devaraannas teanans ek arrraassan P et raaaaaaas I R R TR T banaay

La adquisicién por parte de la receptora de la tecnologia de la
cedente se establece en el presente contrato de:
a) Patentes:

— Licencia de patente Para ........ccccocveerrviriiriiieeieraeniaiens

— Compra de patente PATA .. .vcivviiiviiviiiiiierireieeranrienen
b) Conocimientos no patentados:

— Licencia de conocimientos no patentados para ............
¢} Servicios:

— Asistencia para ................ e rerraeraaar s e

— Estudios de ........ovvevninninnnn, PSP ON

— Asistencia de personal para ........... bertrererae rres

— Ensayos ......... veareens e aer e,

[ o7 1 - SO ettt reie e, evenas vonreneans

d) Marcas:

— Licencia de uso de marca para ........occeevnveennnn. errann

— Compra de marca Para ................ ererrreraarearenarrene

e) Mixtos:
— Licencia de patente y asistencia para la fabricacion

de .o reveeer e e v eerer et et e a e ans
— Estudios de proyectos y cesién de personal para la cons-
truccion de .............o... B PP
— (Otro) ...... reeeraaaes e S S

La cedente declara en este acto que ia tecnologla ob_]eto de
transferencia presenta las siguientes caracteristicas (explicar
especificaciones en cuanto a calidad, novedad, grado de des-
arrollo tecnologico, etc.) ...... s

tarrarraranea Fadara et hars
............................................. T T
......................... R e I I I L T T T T R T
T L EsasracabrratraLaEET I AR a T AR Ak aarm s rrany beaean thraara
T L LT TR P basaana BebriarrasiasanErata s atanes thrarnn kA araaaray thiaaan
B TR T besrasvivasrs Phrraaneas RN R R LR LR E RN T T

Como garantia de Ia \'erac1clad de las caracteristicas enuncia-
das en la clausula 3.", la cedente se obliga en caso de incum-
plimiento a (enumerar cldusulas de penalizacion, indemniza-

ciones, garantias bancarias, retencion de royalties, etc.) .........




5) Exclusividad. La cedente concede los derechos a la receptora a titulo exclu-
sivo/no exclusivo, pudiendo/no pudiendo, conceder esta mis-
ma licencia a terceros en el territorio contractual y durante la
duracién del contralo ......ccocvveimmiiciiiioiinneeiomsenorn.

R N T P T R R Y ) R R Y R P R ] IR LR I Y

------- L L N T T T R P P R Y ]

6) Sublicencia. La cedente concede/no concede, a la receptora la posibilidad
de sublicenciar a terceros en el territoric {indicar territorio)

Ssttirisansnennansan L L N  FEE R E PR PP PR T RS A

los derechos (indicar derechos) v.ocevvrvvieniriiirnereencens

77 Contraprestacicnes. La recepiora se compromete a:
No econdmicas: Suministrar a la cedente la tecnologia® que
a continuacién se detalla (ioivveeiiiriiiiiiiiniiimni. .

citese la tecnologia que la Hamada receptora cede a la lla-
mada cedente (50) en régimen de cesién mutua).
Acciones: Conceder a la cedente ......ovivvvnieinrereriareniararnons
ACCIONES (vvvvrererievevrercoreres ClASE) A€ vvverirvnverrenccnnanene.
esiararesisiisesraas et nanaanae terereereres ptas. nominales
cada una, que suponen el ........oveiviiiaiennn.n.
del capital social de .......cooveinieenene.
Monetarias (51): Pagar a la cedente la cantidad de ...............
...... cieriercsaieninieineneneenaes ptas. Pagar a la cedente un
canon / de .iiiiiiiiiinierictiioneniareiiiansasenorieenses, plas. por
cada unidad producida de ....... SR A2 - |
) % sobre (el valor afadido en / cos-
te de / espécificar cada proceso /los procesos / ampara-
dos por la tecnologia cedida / el coste de produccién / vo-
lumen de ventas netas /etc.), hasta una produccién de
(total o por periodo), con un techo de ...coviviiviininna e,
.......... tererearereineenienenenenes (tOtal 0 por periodo).
8) Forma de pago. Los pagos anteriormente aludidos se efectuaran de la siguien-
1e FOrMA oiiiriiiiiiitiercerancrernererereriaienieiorerresarsasansriarocnarons

------ Ll L T T I R TR T T I T Y

(citese modalidad de pago, asi como plazos, periodicidad, ctc.).
9) Pago. en divisas. La divisa en la que se efectuaran los pagos serd .......cccevenenne

...... errerrerresrrartarrseriesrerrrartarrerers LA

Para calcular ¢l equivalente en .......coovevecivivinrrecrennnnnnn,

rerereseisesieeness. d€ 1as pesetas devengadas se tomara como

lipo de cambio el de .ivrviriiiiiiiiiiiiiiierr e raeei e

{andtese la relacidon de cambio si éste es fijo, si variable citese
pais y organismo elegidos, valor de la compra o venta, fecha,

ctcétera).
10) Inflacion. Para los pagos fijos (previamente establecidos de ...............
v ereerrarenaanae eras . ptas./ .. e ierere s .eeee ptas.

por unidad producida / si existiera un aumento del nivel de

(50) En los contratos de este tipoe las denominaciones de cedente v receptlor se substituiran por los
nombres respectivos de las partes contralantes,
{51) Si se tratara de un contrato mixte, desglosar los pagos.
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11)  Devaluaciones.

12) Impuestos.

13}  Actualizacion de la
tecnologia.

14) Clausula de empresa
mas Favorecida,

15) Duracion.

16) Prérroga o renovacion.

17) Utilizacion de la tecno-
logia una vez finali-
zado el contrato.

18) Rescision,

Precios de i e e
(andtese productas, sector, etc.) de mas dei ........ vrrenen % /
entre ..., B Y ceeiiiiiinaans % segiin (citese organismo,
Instituto de Estadistica, etc.) los pagos restantes / devengados
desde esa fecha / se liquidaran con un aumento de (...............
........ weres.) sobre el establecido.

Para los pagos fijos (previamente establecidos de ........
eerrrrraenes beerianes UUUUR o1 % 1S U U ptas.
por unidad producida / si existiera una devaluacién / de la pe-
seta /de ........ Cerereaneraerranns .... (indicar la otra divisa) de mas
del covovenvnnnnnii. % fentre cooeevinrivinees %V e, veeees Y%
SERIMT  iitiurrriernrrarnrrteseararranssrasasrsrrassatanssnersonssiarasnsrersans
(citese organismo) los pagos / restantes / devengados desde esa
fecha / se liquidaran .............cc.eeenees TP OTON
(en cuanto a espacios similar a 10, excepto} ......ccoivvvvvrrennnnns

(citese los camblos introducidos}).

Los pagos convenidos se entienden libres de impuestos para
la receptora, siendo por cuenta de la cedente la obligacion de
satisfacer los impuestos a que aquéllos pudieran dar lugar.

La cedente se obliga a mantener [a tecnologia objeto de trans-
ferencia’ actualizada, debiendo comunicar todas las mejoras
e innovaciones realizadas en el campo de dicha tecnologia a la

receptora en un plazo de ...l PO rvrreaas
...... teviareineeesrnnieseneanees. POr medio de (describir forma de
COMUNICACION) errierirsierier i rerieir e e reisararersanrsarseanrarrarninns

L T e P Sadtatiarnauwn LR N

para que ésta utilice dlcha tecnologia segiin las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, para la tecnologia transfe-
rida en este acto, sin pagar la receptora por ello ningin tipo
de contraprestacién adicional.

La receptora podra exigir a Ja cedente la equiparacién inme-
diata de cualquier mejora tecnoldgica, monetaria o de otro
tipo que Ja cedente conceda a un tercero sobre la tecnologia
objeto de transferencia.

El presente contrato entrard en vigor con fecha ..................
........ veviereeer, tendrd una duracion de ....o.ovvvevvivriiieieeeeennn,
finalizando con fecha .....coocevvniiniinnae, i r st rias

Las partes contratantes de comun acuerdo podrin renovar /
prorrogar / este contrato previa aprobacién de las autorida-
des espafiolas / con las siguientes modificaciones:

L T T T R P T T T L T T A

Al finalizar el contrato por cumplimiento del plazo estipulado,
la receptora conservard el pleno derecho a utilizar la tecnolo-
gia transferida sin limitacién alguna y sin contraprestacién
posterior de cualquier tipo.(52).

Por renuncia de alguna de las partes por medio de (indicar
forma: carta, certificacién, notificacion notarial, etc.) .........

PP FeevsasmsEman P trrasrwr tattbranea mmss e trdtararEsrae drtasrarasnaaan

{52) En caso de lratarse de patentes, véase apdo.
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19) Penalizacién por
rescision.

20) Arbitraje.

21) Legislacion.

22y Idioma.

23) Definiciones.

24) Fuerza mayor,

25) Efectos de las causas
de fuerza mayor.

26) Exportacién,

con una antelacidn de ...oviiiiiiiiiiii e
el contrato podra rescindirse por las siguientes causas {indicar
causas de resCiSION) ..ivvvveveaiervirenravesisresrssesrsrenssrarrasarearanes

P T A L L L I I T P Y
dhdbranvan N I I O T N T T O T I I T T Y Y

R L TR R N L N N R R TR F TR R R P ]

En caso de rescisién por infraccién de algunas de las causas
previstas en la clausula anterior la parte infractora se obliga
a pagar en concepto de indemnizacién (indicar causas y can-
tidades) .oiciiiiiriririiaes vevnnenens eaneans Crveererrtarerrausetannres

L R R L R R T T PP YR PR Y Y

I T T F P P E R R AT Y Y

como penalizacién por incumplimiento, sin perjuicio de las
acciones que dicho incumplimiento pudiese dar lugar,

En caso de surgir controversias sobre el contrato, ambas par-
tes deciden recurrir al arbitraje de (indicar Institucién encar-
gada del arbitraje o en su defecto Arbitros) .....ccceeviiviunnnnnnns

siendo nombrados mediante el siguiente procedimiento ......
El coste del arbitraje serd abonado de la siguiente forma ......
La decisi6én de los arbitros / podra / no podra / ser apelada por
las partes.

Se estipula como ley aplicable al contrato la legislacién ......
Ceherrererearanenrensinsratansestasaraencrerenrostaransarransacers, d CUYAS NOI-
mas se someten ambas partes.

En todo caso prevalecera la versién redactada en idioma espa-
ool del contrato.

Para mayor claridad y precisién se definen a continuacién los
siguientes términos, utilizados en la redaccién del contrato:

L R R R T
L A T T R P P Y
Tttsansdvittusanany edssnaasane L T e L TR dstaanarE
D L T T T
L R R T T R TR TR T
I T o N PR PR R .
Y T T N N L T L T T Y T T Ty
L e L T Y]
P T L LR L P P

Sdtasundbbbtannany Atatynanna sviravunaan Fragnrnsnn dhannuna Avdsamsamnn dhamaabvadbibannanwd

Se estiman como causas de fuerza mayor las siguientes (des-
cribir la totalidad de las causas de fuerza mayor) ........ccveveenen

sty srnannunw sevsrnsann ravsnnan. L R N L L T e Y
Fimsnsasribianyannan Lt nanEn SEgagsansibbpayannunrn sanansw dhugpananmn drannanw avnmanw 'y
FEsresvanman R T T T T TR Y )

Las causas de fuerza mayor anteriormente descritas produci-
ran los efectos de (suspensién del contrato, rescision, etc.)

I Ny T T T Y TP Y 3

L T ] Ly

La cedente autoriza expresamente a la receptora para que ex-
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27)  Infraccion de derechos

28) Procedimiento
de terceros.

=
¢}
e

29y Dom 05,

porte sin limitacion alguna la tecnologia objeto del contrato

a los siguientes paises .......o.cooviiiiiiiiinan. rrereneaae

En caso de infracciéon de los derechos transferidos la recep-
tora podra informar a la cedente tan pronto esta circunstancia
llegue a su conocimiento, debiendo ésta, a solicitud de la re-
ceptora, prestarle el apoyo necesario para restablecer los de-
rechos infringidos.

En caso de que un tercero entable procedimiento contra algu-
na de las partes como consecuencia de la tecnologia transfe-
rida, la parte que conozca la existencia de dicho procedimiento
debera comunicarlo a la otra en un plazo de ...................l.
et ae s bas e e ranns MEdIiante ......oveveriiiiiiirieienirieiieeiene
siendo los costes originados a cargo de .......coovvviiriiiiinnies

R Yy PP P TR TR TN T T P P

....... I R L L T T N T T

Se sefiala como domicilios a todos los efectos derivados del
contrato los siguientes (cedente) ......ocovvviiiiveiriviiiiiienarnnnanns

P L L L I I T T

| 20Tl 11 0 ) PSRRI

P R N ] Ak ehmkr . -

toda la correspondencia a que dé lugar las relacmnes estable-
cidas en el contrato deberan dirigirse a estos domicilios por

N
2 d :
MEAIO QA€ ..iviiriviinnrasnnisatarnnrnns Gaessrerasnarranarasrasner frbeansainreas
....... L N T T
-




CLAUSULAS ESPECIFICAS
A) Patentes,

b

Especificacion.

2) Declaracion de

3)

4)

3)

propiedad.

Mantenimiento en vigor.

Modificacién de pagos.

Renovacién (caso de que
persista la patente),

6) Territorio de exportacion.

7)

Intercambio tecnoldgico.

La empresa cedente autoriza a la receptora a la explotacién
de las patentes (mim. ............ concedida el ..............
y vigente hasta el .....cocvvniiiiiininn ) I TPTOTTT

I I T N PR R P Y N AR R R Ty snsEsamrnens LI ALY Y

P R L R Y R R

(higase una lista de las diferentes patentes, modelos, etc.)
Considerando que este contrato de licencia incluye el entorno
tecnolégico que permita su explotacién por parte de la recep-
tora.

La empresa cedente declara que las patentes arriba mencio-
nadas son de su Unica y absoluta propiedad y que no tiene
conocimiento de posibles reclamaciones o derechos de terce-
ros. (Si procede higanse las aclaraciones pertinentes.) En el
caso de interferencias de terceras partes se compromete a de-
fender los derechos de la empresa receptora que sean conse-
cuencia del presente contrato, corriendo a su cargo los costes
de esta defensa.,

Si se demostrase falsedad en lo declarado en esta clausula o se
declarase la nulidad de alguna de las patentes comprometidas
en este contrato ........ccevvereiiiiianen, ceerernreenaes
(especificar las consecuencias, rescisién, indemnizacién, exone.
racion, ete.).

La empresa cedente se compromete al mantenimiento en vigor
de las patentes anteriormente expresadas, corriendo a su car-
go los costes que de esta obligacidon se pudieran derivar.

A partir de la fecha ........cccceviriiriniinieiencicenene.. que caduca
la patente nim. ..................... (el canon / los pagos) se redu-
cira (n) a [a cantidad de ..coeevenveinnnnn.n. reveenenens
A la terminacién del presente contratc la receptora / tendra
derecho a continuar utilizando los (procesos, modelos), objeto
de las patentes mencionadas / mediante ........cooiiiiiriniiiiiinnn
(explicitese la forma) podra solicitar de la cedente la reno-
vacién del presente contrato con las siguientes modificacio-
TIES  teiveiiiesinresioieresionostetotonnstearansernsmsnenereanennes

mMsaNsEBABrEsEEAREESEEAEwEEARARsERARTEE Y P PR R T R Y Y Y

comprometiéndose de antemanc la cedente a otorgarselo en
las condiciones sefialadas.

La cedente autoriza expresamente a la receptora para que pue-
da exportar / todos los productos / algunos (especificar) re-
cambios, etc. / a los siguientes paises ........ccececevannnn.
(enumérense todos y cada uno de ellos).

La empresa cedente se compromete a informar a la receptora
de todos aquellos inventos, modificaciones 0 mejoras que sean
susceptibles de aprovechamiento por ésta dentro del campo de
tecnologia, contratada. Es decir ............... reevreranan

LR R R R T T PR TR E T Y PR Yy ]

LR e Y PR B e I L L L L L L L L T T e T T T I



L A N R LT PR T I

(especificar) /. Existird una informacién reciproca dentro del
campo especifico abarcade por este contrato. Es decir .........

srasans ArENEA LI daaL sy D ] baba LBl arany SartRbbbE Ty

(especificar). La cedente se compromete a respetar los posi-
bles derechos de propiedad industrial que pudiera invocar la
receptora, siendo ésta, ademas, libre de comunicar o licenciar
sus perfeccionamientos a terceros.

B) Conocimientos técnicos no patentados.

1Y Clases de conocimientos
técnicos no patentados.

2} Transferencia de
conocimientos
entre las partes

3} Transferencia de
conocimientos
a terceros.

4) Desglose de conoci-
mientos y pagos.
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La cedente se obliga a transmitir a la receptora los siguientes
conocimientos no patentados controlados y conservados bajo

secreto por aquélla.
a) Objetos (muestrarios, maquinas, accesorios especiales, et-

cétera, describir objetos) .........vveeenn. Fetrtaeranaretttciaariearren
b} Documentos técnicos (férmulas, cilculos, planos, diagra-
mas, etc., describir documentos} ....cocvviiiiiiininen.. RUTOTP .

¢) Imstrucciones (notas relativas a la elaboraaén fabricacion
o funcionamiento del producto o proceso, férmulas, datos rela-

tivos a la organizacién del trabajo, etc.) ....o.ooeeieiiniiiiie,
d} Servicios (véase «apartado servicios») ........ ereererreneeranns

e vr e it beeienierianas Cerrere e raans e
e) Otras modalidades ...... rarranes e rirearaenes
e et iettrrabiarr en e et etr e e e batarenateennaas eerireaeas
veenas rerieenianes C e eh et e et ratraeaterereaitiaeeeaeraneieiiieneraeas

Los conocimientos no patentados se transferiran en las siguien-
tes condiciones:

) 0) 3 1| I WU eerateareestevernrisraaratenarninrn
Lugar .. ...ocen. et ara e eeren e et r e et aar e
Epoca ...c....... everemernaeaeas

La cedente se obliga a no transferir a terceros durante la dura-
cidn de este contrato y para el territorio cubierto por el mis-
mo, conocimientos técnicos que pueden interferir atim parcial-
mente en ¢l campo de explotacion previsto en el contrato ni
concluir acuerdos con terceros de intercambio continuo de
conocimientos que puedan originar dicha interferencia.

La receptora pagara a la cedente como contraprestacion a los
conocimientos técnicos no patentados las siguientes canti-
dades:

a) Clase de conocimiento ............... Pago ........ RTUPIOTR




3) Mantenimiento secreto.

6) Consecuencia de Ila
pérdida del secreto.

C)} Servicios.

1) Clase de servicios.

..... Travsrevae Emasanverban AR R RN
dirvarEmmEnn w4+ mamas YL T e

AN TR R b eanay R R R R Y PP TR N

Ambas partes se obligan a mantener y preservar los elemen.
tos considerados secretes de los conocimientos técnicos trans-
feridos durante la vigencia del presente contrato. Esta obli.
gacién de mantenimiento de secreto se extiende asimismo al
personal dependiente de ambas partes.

Si por cuipa de alguna de las partes se rebelase el secreto men-
cionado en la cldusula anterior, la parte culpable deberd in-
demnizar con {......overeemiiiencnnnns. rerrrrearanes eraneresrrinns .) sin
perjuicio de las acciones pertinentes que la parte inocente pue-
da ejercitar.

La cedente se obliga a prestar a la receptora los siguientes
servicios:
a) Servicios de ingenieria (describir) ......cccocenennen

L Y R FeTSETALAM IS s Rn R Warsrrrasananan sANarspsrivinananananna LN

N T

¢laboracién de estudios {describir) ............ erareraearnes

T N N R I I L N NN NN

Estudios o anteproyectos para ................ erenrrteararanaraan
proyectos ejecutivos de tipo t€Cnico para .........ccccovveneivnienes
servicios de moONtaje PAra .....ccvcvivrecroiieccierorieirecraroareneriones
construccion y operacion de plantas para .....occeveeieeeeisneiinies
entretenimiento y reparacion de plantas para ...c..ocovvvevvnennens
contratos llave en mano (describir) ............ erentririeerrana ..

Y Y T T Y]

b) Servicios de estudios, andlisis, programacién, consulta,
asesoramiento, ete. {describir) ..ovvvevivrinnninne.

R N R R LN
¢) Servicios de formacién y capacitacion de personal para

L e T

Estos servicios se realizardan de la forma siguiente:
1> Visitas ..coccvecea.. et ieeeanr ettt nan e etvmveitanaren
2° Prestaciones y formacién de personal (describir) ............

R N P T T O Y Y Y P Y ]

shvanrnsane Favstssbvisanann B R I I R e L R L L T revn e
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2} Condiciones.

3) Desglose de servicios
¥ pagos.

D} Marcas.

13 Derecho al uso de
marca.

2} Identificacidn de la
marca.

60

estos servicios se prestardn bajo las siguientes condiciones

(namero y calificacion de las personas que se ceden): .........
(Plazo por el cual se ceden) ......... ettrarreraiirerriaraerrens eeienes
(alojamiento y manutencion del personal cedido) ..........
(seguros, enfermedad, accidentes, etc.) ....... retearnnns e .
{ZAStOS) rrrveriiirivirrr e b et tetearrarreerrrnerraarraes
etc, ... Crreeresanaeraanes . P rrieiereiieiieaes
3.° Aprendizaje de personal de la receptora en la sede de la
cedente  .....oovienviiieeniin. rerae et aaan ceraaene
bajo las siguientes condiciones ............o.coiieiiii veeerene
d) Servicios de documentacién técnica y econdmica (descri-
bir) e feerererre et eaanaes erievans vevernaen teerareans
e} Otras modalldades ...... o errareaiaiinieeas eveias et raiieans
La prcstacmn de estos servicios se reallzara a petlcwn de
(otremreeniiininenes evraenas reneenas reeneenns ) mediante {(indicar for-
ma de realizar la peticién .........ooeivviiieninns Cier e

La receptora pagard a la cedente como contraprestacién de
los servicios prestados las siguientes cantidades (desglosar ser-
vicios y pagos):

a) Concretar el servicio ............... Pago ........... ceitereanes v
b) e taaes
c) O U OO PUTOPUON evreanes

La receptora podra usar en caso de estimario conveniente la
marca de la cedente, pudiendo optar asimismo por usar una
marca de su propiedad indicando se encuentra bajo licencia

de ia cedente.

La marca registrada de la cedente se denomina .........
evrraene errrereririernsrnnnees, NMAMEro de registro ............... ,
fecha de registro ................. vereeneas .... para {(indicar clase de
bienes o servicios que protege) ...... feereereeeraara e ae i

presentando como logotipo (describir logotipo, en su caso)




3)

4)

Control de calidad.

Publicidad.

T T LT FramaEsstEans R R R R Y R Y Py

sEE bR pa ARk a PRt st a R s R R R e T NarEvEsaapEanany

La receptora debera fabncar los productos con una calidad
similar a los productos de la cedente, fabricados bajo la mar-
ca cuyo derecho de uso cede ésta.

Con el exclusivo objeto de conseguir la calidad mencionada en
la clausula anterior, ambas partes, de comuin acuerdo, estable-
cen el siguiente control de calidad (describir especificaciones)

R R L A O N T L R LT
masvasrsssdbdban R anannEnAnt maransma I Y Y TN PR Y TR
R L O Ty T T P T T T P

whnamrEE s A b AB A st d v bbb A s a s P R LT ravsavan.

En caso de creerse necesaria la realizacién de acciones publi-
citarias de relaciones publicas o similares encaminadas a la
difusién de la marca o de los productos protegidos por ésta,
la receptora establecera la forma de llevarlas a cabo, asi como
la inversidon econémica adecnada. .

Los gastos de las acciones mencionadas se repartirdan de la
siguiente forma: cedente ............ %, receptora .......... o %

L Y F P T T T Y T Y )

R e e L
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CAPITULO V







INSCRIPCION

1. Quiénes deben solicitarla.

Las personas fisicas o juridicas domici-
liadas, residentes o legalmente establecidas
en Espaiia receptoras de tecnologia (53).

2. Procedimiento para solicitar
la inscripcién,

A) DOCUMENTACION.

a) Solicitud, por triplicado, mediante
instancia dirigida al director general de Pro-
mocién Industrial y Tecnologia, a la que se
acompafiar igual nimero. de ejemplares del
contrato, suscrito necesariamente en espa-
fiol, de la memoria y de la justificaciéon do-
cumental que se especifica en el aparta-
do ¢) (54).

b) Memoria en la que figurarin informa-
cién y datos sobre las partes contratantes,
contenido tecnolégico de la transferencia,
alcance y condiciones del convenio, asi como
otros datos que justifiquen la contratacién
realizada.

Los impresos correspondientes a la solici-
tud y memoria seran facilitados por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio de In-
dustria.

c) Justificaciéon documental que incluira
necesariamente:

— Documento publico acreditativo de la
representaciéon con que actie, en su
caso, el solicitante.

— Copia de la inscripcion del estableci-
miento en el Regisiro Industirial o, en
su caso, de la dltima ampliacién, cuan-
do se trate de empresas industriales.

— Copia de la resolucién de la Adminis-
tracién autorizando la inversién ex-
tranjera en el capital, cuando proceda.

— Textos completos de las ofertas y es-
pecificaciones técnicas pactadas cuan.
do se trate de prestaciones de consulta
o de ingenieria (55).

— Las empresas a que hace referencia el
articulo 9.° de] Decreto 617/1968, de 4
de abril, empresas nacionales, empre-
sas que obtengan del Ministerio de In.
dustria autorizacién de caracter indus-
trial o concesiones mineras y aquéllas
a las que, en el futuro, se concedan
beneficios para el fomento de {a in-
dustria o de la mineria, que contraten
la adquisicién de estudios y servicios
técnicos con empresas consultoras y de
ingenieria extranjera, deberian adjun-
tar a su solicitud justificacién docu-
mental de haber tratado de obtener los
servicios correspondientes por parte
de, al menos, dos empresas inscritas
en la Seccidn Especial del Registro de
Empresas Consultoras y de Ingenieria
Industrial creado por el citado Decre.
to que desarrollen su actividad en el
campo objeto del contrato.

Tal justificacién debera concretarse
mediante las oportunas propuestas en
firme por parte de las mencionadas
empresas espafiolas 0, en su. defecto,
por otro medio fehaciente de pruebas.
En caso de no poderse aportar aquella

{53) Orden 5 de dictembre de 1973 (1.2), Vid. Le.
gislacién Vigente.

(534) Orden citada (1-3).

(35) Orden citada (1-5%.
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justificacion por estar inscrita en la
mencionada seccién especial una sola
empresa capaz de suministrar el ser-
vicio correspondiente, o ninguna, ¢l so-
licitante debera aportar junto con la
oferta de la empresa inscrita, si la hu-
biera, la oportuna certificacion expedi-
da por la Direccion General de Promo-
cién Industrial y Tecnologia.

Cuando la certificacion a que se alu-
de en el parrafo anterior establezca la
faita de capacidad de suministro del
servicid por parte de empresas inclui-
das en la mencionada Seccion Especial
en un determinado porcentaje, inferior
al 85 por 100 de la prestacion, serd pre-
ciso aportar, ademas, el justificante de
haber intentado obtener los servicios
correspondientes al porcentaje restan-
te por parte de las empresas inscritas
en la Seccion Especial en el supuesto
de que las actividades cubiertas por
cada uno de los porcentajes menciona-
dos sean técnicamente separables.

— Otros documentos que en cada caso
puedan ser necesarios a juicio del Mi-
nisterio de Industria (56).

B) PRESENTACION.

Directamente en |a Direccion General de
Promocion Industrial y Tecnologia del Mi-
nisterio de Industria o utilizando cualquier
otro procedimiento de los previstos en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo {57).

C) TRAMITACION.

Recibidos los coniratos en la Direccion
General de Promocién Industrial y Tecnolo-
gia serdn remitidos para su informe a los
Departamentos Ministeriales y Centros Di-
rectivos competentes por razén de la mate-
ria objeto de la transferencia o el tipo de
tecnologia contratada. '

En los supuestos en los que la concurren-
cia de las condiciones desfavorables que se
especifican en el apartado 3. de la Orden
de 5 de diciembre de 1973 (58) pudiera de-
terminar la no inscripcion del contrato o la
inscripcién con anotaciones, la Direccion
General de Promocion Industrial y Tecnolo-
gia lo comunicard al interesado antes del

66

trémite de audiencia para que en el plazo
de un mes proceda a subsanar o modificar
los extremos que motivan tal clasificacion.
La subsanacion se efectuard mediante apor-
tacion del correspondiente documento, sus-
crito por las mismas partes contratantes,
en el que se acuerde la renuncia o modifi-
cacion de los extremos inicialmente pacta-
dos, a los que se refiere la comunicaciéon de
la Direccion General de Promocién Indus-
trial y Tecnologia.

3. Resolucidn.

La Resolucién de la Direccion General de
Promocion Industrial y Tecnologia que pon-
za fin al expediente, decidira sobre algunos
de los siglientes extremos:

a) Inscripcién del contrato de transfe-
rencia de tecnologia en el Registro. Se co-
municard al solicitante y a la Direccidn Ge-
neral de Transacciones Exteriores del Mi-
nisterio de Comercio en ¢l plazo de diez dias.

b} Inscripcién con anotaciones. Recoge-
r4 la existencia en el contrato de las circuns-
tancias y clausulas restrictivas que han mo-
tivado tal clasificacién. Sera comunicada en
ja forma y plazo previstos en ¢l apartado an-
terior,

¢} No inscripcién del contrato. Recogera
las cldusulas restrictivas que por impedir,
perjudicar o dificultar el desarrollo tecno-
légico del receptor, limitar la libertad em-
presarial del mismo ¢ representar un abuso
por parte del cedente de la tecnologia, han
motivado tal resclucién. Se comunicari en
el plazo de diez dias al solicitante.

4. Efectos de la inscripcion.

a) La eficacia de todo contraio, conve-
nio o acuerdo documentado que tenga por
objeto la transferencia de tecnologia, que-
da supeditada a su previa inscripcién con
o sin anotaciones en el Registro de contra-
tos de Transferencia de Tecnologia. A estos
efectos todos los contratos de Transferencia
de Tecnologia en vigor deberdn ser registra-
dos en el plazo de un aifio, en la forma pre-
vista en los apartados 1 y 2.

b) La inscripcién de los contratos arri-

{(36) Orden 5 de diciembre de 1973 (1-6).
(57 Orden 5 de diciembre de 1973 (2-1).
(58) Orden citada (2-2-¢c v d) (2-3) ¥ (Z-4).




ba mencionados en el Registro del Ministe-
rio de Industria serd condicion necesaria
para la autorizacién -que compete al Minis-
terio de Comercio en cuanto a transferencia
de divisas al exterior, a que aquéllos pudie-
ran dar lugar, A estos efectos, el citado Re-
gistro trasladara al Ministerio de Comercio
los expedientes completos de los contratos
que haya inscrito. .

La Direccién General de Transacciones
Exteriores del Ministerio de Comercio re-
solvera en ¢l plazo de veinte dias sobre la
procedencia, en principio, de la transferen-
cia, comunicandolo al interesado.

Ningan contrato de transferencia de tec-
nologia surtird efecto en cuanto a transferi-
bilidad al extranjero de divisas, en tanto no
haya recaido sobre él resolucién de la Di-
reccidn General de Transacciones Exteriores.

¢) Respecto a las industrias que de acuer-
do con el articulo 3.° del Real Décreto 378/
1977 de 25 de febrero, necesitaran para pro-
ceder a su instalacidn, ampliacién y trasla-
do, autorizacién previa, podra condicionar-
se dicha autorizacién o considerarse como
condicién (¢écnica exigible, respectivamente,
el hecho de que no figure a nombre de la
empresa ninguna resolucién denegatoria de
inscripcién de contratos en el Registro (59)
o sea titular de alguna inscripcién con ano-
taciones de las circunstancias desfavorables,
aludidas en el articulo 5.° del Decreto 2.342/
1973 de 21 de diciembre (60) y mencionadas

en el apartado 3° de la Orden de 5 de, di-
ciembre de 1973 (61).

La inscripcién de los contratos en ¢l Re-
gistro podra considerarse como condicion
técnica exigible a las industrias comprendi-
das en el articulo 3." del Real Decreto 378/
1977 de 25 de febrero (62) y asimismo podra
tenerse en cuenta de acuerdo con las nor-
mas vigentes en cada caso, en la concesion
de los beneficios aplicables en las actuacio-
nes de fomento y promocion de las activida-
des productivas..

5. Modificaciones de los contratos.

Las personas fisicas o juridicas residen-
tes o legalmente establecidas en Espafia que
tengan contratos inscritos en el Registro de-
beran comunicar, en el plazo de dos meses,
las modificaciones de los mismos, asi como
las sustituciones, prérrogas, variaciones y
modificaciones en las circunstancias y con-
diciones pactadas en el documento inicial-
mente inscrito, A estos efectos se acompa-
ftard, por triplicado, el nuevo texto del acuer-
do de modificacién, la memoria prevista en
el apartado 2-A, asi como la justificacion que
proceda (63).

{59 Si el contrato, a pesar de ello hubiera sur-
tido efecto,

(60) Véase Legislacion Vigente, pigs. 71 v ss,

(61) [Idem, pag. 71.

(62) Idem, pag. 71.

{63} Orden citada (6-1).
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CAPITULO VI







LEGISLACION VIGENTE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 2.343/1973,de 21 de septiem-
bre, por el gque se regula la transferen-
cia de recnologia.

La tecnologia es un Factor del crecimiento
econdémico, apropiable y utilizable, bien me-
diante su creacién y constitucion en el seno
de la economia nacional, bien por adquisi-
cién en el mercado internacional, a través
del proceso denominado transferencia de
tecnologia extranjera.

La transferencia internacional de tecno-
logia, formalizada mediante contratos, esta
conociendo un gran desarrollo en los dos al-
timos decenios, ya que ningin pais, ni si-
quiera los mds desarrollados, es autosufi-
ciente en términos tecnoldgicos, como o evi-
dencia el crecimiento mundial y la estructu-
ra origen destino de las cifras de este tipo
de transacciones invisibles, Concretamente,
para nuestro pafs en su actual fase de in-
dustrializacién, la adquisicién de tecnologia
extranjera constituye un aprovisionamiento
estratégico,

A la vista de las condiciones objetivas del
fenémeno a escala internacional, asi como
de las recomendaciones enunciadas por los
organismos internacionales especializados,
se estima la conveniencia de una interven-
cion publica reguladora de los aspectos sus-
tantivos de la transferencia de tecnologia
extranjera.

Esta intervencién se orientard a supervi-
sar la seleccién y adquisicién de tecnologia
exiranjera, asi como las modalidades segin
las que esta adquisicién se produce y asi-

mismo a fomentar una utilizacién de esta
tecnologia en condiciones que procuren ma-
ximo rendimiento para la economia na-
cional.

Asi se conseguird un conocimiento deta-
llado, por parte de la Administracién, del
contenido de la tecnologia adquirida y de
las condiciones de su adquisicién, a la vez
gue un conocimiento inequivoco, por parte
del administrador, de los criterios de pre-
ferencia desde el punto de vista de interéds
publico, en cuanto a las modalidades con-
tractuales de la adquisicién. Esta es la razén

por la que ¢l presente Decreto establece la

obligatoriedad de la inscripcién de los con-
tratos en un Registro creado a tal efecto en
el Ministerio de Industria.

De otra parte, resulta necesario articular
esta regulacion de los aspectos sustantivos
de la transferencia de tecnologia con la com-
petencia que corresponde al Ministerio de
Comercio en cuanto a autorizacién de los
pagos al exterior a los que los convenios
pudieran dar lugar.

En su virtud, a propuesta de los Ministe-
vios de Industria y de Comercio, y previa
deliberacion del Consejo de Ministros en su
sesién del dia 14 de septiembre de 1973.

DISPONGO:

Articulo 17 La transferencia de tecnolo-
gia desde el extranjero, formalizada median-
te contratos, convenios y acuerdos documen.
tados, cuya regulacién es objeto del presente
Decreto, podrd adoptar la forma de una o
varias de las siguientes prestaciones:
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a) Cesion de derechos de utilizacion de
patentes y demds modalidades de la propie-
dad industrial.

b) Transmisiéon de conocimiento no pa-
tentados planos, cintas magnéticas registra-
das con informacién digital, diagramas, es-
pecificaciones e instrucciones y, en general,
cesiones de conocimientos aplicables a la ac-
tividad productiva, acumulados y conserva-
dos bajo secreto y propiedad por las em-
presas que los controlan.

c) Servicios de ingenieria, elaboracion de
estudios previos o anteproyectos, asi como
proyectos ejecutivos de tipo técnico, servi-
cios de montaje, construccion y operacion
de plantas, entretenimiento y reparaciones
de las mismas.

d) Servicios de estudios, andlisis, progra-
macion, consulta y asesoramiento en gestién
y en administracion, en cualquiera de sus
aspectos,

¢) Servicios de formacién y capacitacién
de personal relacionados o no con las pres-
taciones anteriores.

f) Servicios de documentacion e informa-
cidn técnica o econdmica.

g) Otras modalidades de asistencia téc-
nica,

Art. 2, Respecto a los contratos de
transferencia de tecnologia extranjera, cual-
quiera que sea su modalidad, suscritos por
personas fisicas ¢ juridicas, a excepcion de
la Administracién del Estado, domiciliadas,
residentes ¢ legalmente establecidas en Es-
paifia corresponderd a los Ministerios de In-
dustria y de Comercio las siguientes funcio-
nes y competencias:

a) Al Ministerio de Industria llevar a
cabo las actuaciones administrativas perti-
nentes para que la adquisicion de tecnolo-
gia extranjera se produzca en las condicio-
nes mas beneficiosas para la economia na-
cional en coordinacién con las de los res-
lantes. Departamentos interesados en cada
Caso,

b) Al Ministerio de Comercio la resolu-
cién definitiva sobre la autorizacion de pago
cn divisas, en los casos procedentes, corres-
pondientes a cada contrato.

Art. 32 A efectos de lo establecido en el
articulo anterior, se crea en la Direccion Ge-
neral de Promocidn Industrial y Tecnologia
del Ministerio de Industria el Registro de
Contratos de Transferencia de Tecnologia,
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en el que deber4 solicitarse la inscripcién de
todos los contratos y documentos consi-
guientes de esta naturaleza, suscritos por
una persona fisica o juridica, con la excep-
cién establecida en el articulo anterior, que
resida, esté¢ domiciliada o legalmente esta-
blecida en Espafia cuando tengan por obje-
to adquirir tecnologia de una persona fisica
o juridica residente, domiciliada o legalmen-
te establecida en el extranjero.

También deberi solicitarse la inscripcién
de los contratos entre personas fisicas o ju-
ridicas domiciliadas, residentes o legalmen-
te establecidas en Espaifia cuando la tecno-
logia objeto del contrato haya sido adquiri-
da en el extranjero.

La presentacién de las solicitudes de ins-
cripcion de los contratos a que se refieren
los dos parrafos anteriores, podra realizar-
se por cualquiera de los procedimientos re-
gulados en el articulo 66 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

A efectos de lo indicado en el parrafo an-
terior, cuando la transferencia de tecnologia
estd relacionada con la defensa nacional u
organos de investigacion allegados a la mis-
ma, las normas a seguir se coordinaran con
el Departamento militar correspondiente.

Art. 4° El Ministerio de Industria, antes
de resolver acerca de la inscripcién de los
contratos a que se refiere el presente De-
creto, solicitara informe preceptivo, que sera
vinculante al Departamento o Departamen-
tos competentes por razén de la materia del
contrato o del tipo de tecnologia de que se
trate.

Tanto los plazos para resolver acerca de
las solicitudes de inscripcién de los contra-
tos, como los relativos a la emisiéon de su
informe por los Ministerios interesados, se
ajustardn a lo dispuesto en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

Art. 5° Cuando, a juicio de! Ministerio
de Industria o, en su caso, del Ministerio
competente por razén de la materia, los con-
tratos incluyan clausulas restrictivas que
impidan, perjudiquen o dificulten el des-
arrollo tecnolégico del receptor, limiten la
libertad empresarial del mismo o represen-
ten un abuso por parte del cedente de la
tecnologia, ello dara lugar a la no inscripcién
de los mismos en el Registro o, en su caso,
a una inscripcidn con anotaciones de tales
circunstancias, que produciran los efectos a




que se refiere el articulo 7.° de este Decreto.
No serdn inscribibles aquellos contratos res-
pecto de los cuales el informe de alguno de
los Departamentos a que se refiere el articu-
lo 4° sea desfavorable,

En particular no se inscribird ningin con-
trato que implique limitacién a las posibili-
dades de exportacién del «residente» o de
sus fuentes de suministro, sin informe pre-
vio del Ministerio de Comercio.

Los mencionados motivos de no inscrip-
cién o de inscripcién con anotaciones en el
Registro se establecen, en general, para to-
dos los contratos con excepcién de aquellos
referentes a la transferencia de tecnologia
para la produccién o utilizacién de equipos
para la defensa, para los que determinadas
cldusulas restrictivas pueden quedar justifi-
cadas en virtud del interés nacional.

Cuando en convenios de cooperacién téc-
nica internacional se establezcan con sufi-
ciente detalle las condiciones especificas de
los contratos privados de transferencia de
tecnologia en que estas colaboraciones se
deban concretar, se procedera, en cualquier
caso, a la inscripcién sin inclusién de anota-
ciones por motivo de las mencionadas con-
diciones especificas en relacién con lo esta-
blecido en el primer péarrafo de este articulo.

La denegacién de la inscripcién sera co-
municada al interesado exponiendo los mo-
tivos de la misma y concediéndosele el pla-
zo de un mes para subsanar los defectos se-
fialados. Para optar de nuevo a la inscrip-
cion, en su caso, se estara en cuanto a pro-
cedimientos y plazos a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Art. 6° La inscripcién de un convenio de
transferencia de tecnologia en el Régimen
del Ministerio de Industria, serad condicién
necesaria para la autorizacién que compete
al Ministerio de Comercio en cuanto a trans-
ferencia de divisas al exterior a que aqué.
llos pudieran dar lugar.,

A estos efectos, el citado Registro trasla-
dara al Ministerio de Comercio los expedien-
tes completos de los contratos que haya ins-
crito, asi como los informes de los Ministe-
rios competentes sobre el particular,

La Direccién General de Transacciones Ex-
teriores del Ministerio de Comercio resol-
vera en el plazo de veinte dias sobre la pro:
cedencia en principio de las transferencias
comunicandolo a los interesados y a los Mi-

nisterios que hayan intervenido en el expe-
diente.

Ningtin contrato de transferencia de tec-
nologia surtira efectos en cuanto a transferi-
bilidad al extranjero de las divisas que pu-
diera generar, en tanto no haya recaido so-
bre él resolucién de la Direccién General de
Transacciones Exteriores.

La autorizacién efectiva de cada transfe-
rencia al exterior queda sujeta a la verifi-
cacién por el Ministerio de Comercio de la
autenticidad y regularidad de las transac-
ciones y del cumplimiento de las condicio-
nes exigidas por el ordenamiento juridico.

Art. 7° Respecto de las industrias com-
prendidas en los sectores relacionados en los
articulos 1.° y 2.° del Decreto 2.072/1968, de
27 de julio (64), la autorizacién administrativa
previa a su instalacién, ampliacién o trasla-
do podri condicionarse a que no figure a
nombre de la empresa ninguna resolucién
denegatoria de inscripcién de contratos en
el Registro o sea titular de alguna inscrip-
cién con anotacién de las circunstancias des.
favorables a que se alude en e! parrafo pri-
mero del articulo 52 de esta disposicion.

La inscripcion de los contratos en el Re-
gistro podra considerarse como condicién
técnica exigible a las industrias comprendi-
das en el articulo 2.° del mencionado Decre-
to, y asimismo podra tenerse en cuenta, de
acuerdo con las normas vigentes en cada
caso, en la concesion de los beneficios apli-
cables en las actuaciones de fomento y pro-
mocion de las actividades productivas.

Art. 8° Las personas fisicas o juridicas
residentes o legalmente establecidas en Es-
paiia que tengan coniratos inscritos en el
Registro deberan comunicar, en el plazo de
dos meses, las modificaciones de los mis-
mos, as{ como las sustituciones, prérrogas,
variaciones y modificaciones en las circuns-
tancias y condiciones pactadas en el docu-
mento inicialmente inscrito, en cuyo caso se
pasara al informe que preceptiia ¢l articu-
lo 42

Si de la misma se derivase baja en el Re-
gistro, se aplicard, por analogia, lo dispues-
to en el articulo 52

Art. 9° El Ministerio de Industria reali-
zard periddicamente la adecuada difusién de
aquellos datos que ayuden a. alcanzar una

{64y Vid. Real Decreto 37871977, de 25 de febrero,
Legislacidén Vigente, pag. 84.
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mayor transparencia del mercado de adqui-
sicion de tecnologia extranjera. Asimismoe
del tipo de tecnologia contratada se infor-
mard periddicamente a los centros naciona.
les de investigacion para que puedan ade-
cuar sus programas de investigacion en la
medida en que ¢ello sea posible hacia objeti-
vos tecnoldgicos de complementariedad y
perfeccionamiento respecto a la tecnologia
que esta siendo objeto de comercio. En am-
bos casos se procedera con la debida cau-
tela y proteccién de cuanto pueda constituir
secreto industrial y, muy especialmente, si
es tecnologia relacionada con la defensa na-
cional,

Art, 10. Los organismos, entidades vy
empresas a que hace referencia el articulo 9.2
del Decreto 617/1978, de 4 de abril, que con-
traten la adquisicion de estudios y servicios
técnicos con empresas consultoras y de in-
genieria extranjeras, deberdn aportar pre-
viamente a la inscripcion en el Registro de
Contratos de Transferencias de Tecnologia
justificacion de haber tratado de obtener los
servicios de las eropresas inscritas en la Sec-
cién Especial de! Registro de Empresas Coin-
sultoras y de Ingenieria Industrial.

Art. 11. Queda derogado el Decreto 418/
1965, de 25 de febrero, por el que se esta-
blecen las condiciones de los -contratos de
cooperacion técnica o financiera internacio-
nal en relacion con la libertad de instalacion
industrial.

Arl. 12, Se faculta a los Ministerios de
Industria y Comercio para dictar las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo y ejecu-
cion de este Decreto, en el marco de sus res-
pectivas compelencias.

Art. 13. El presente Decreto entrara en
vigor el dia siguiente de su publicacion en
el «Boletin Oficial del Estado».

DISPOSICION FINAL

Todos los contratos de transferencia de
tecnologia en vigor deberdn ser registrados
en el plazo de un aifio, en la forma que de-
termina ¢l presente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto,
dado en Madrid a 21 de septiembre de 1973.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno.—José Maria Gamazo v Man-
glano,

74

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 5 de diciembre de 1973, por
la que se regula la inscripcién de contra-
105 de rransferencia de tecnologia en el
Registro creado por Decreto 2.343/1973,
de 21 de septiembre.

[lustrisimo seitor:

El Decreto 2343/1973, de 21 de septiembre
(«Boletin Oficial del Estado» niim. 236, de 2
de octubre de 1973), gque regula la transfe-
rencia de tecnologfa, faculta a los Ministe-
rios de Indusiria v Comercio, dentro del am-
bito de sus respectivas competencias, para
desarrollar los preceptos contenidos en el
mismo.

La aplicacion de las normas contenidas
en dicha disposicion hace necesario desarro-
llar con caracter prioritario y urgente los
preceptos relativos a la inscripeidn de los
contratos en el Registro creado por la
misma.

Con base a la experiencia que se adquie-
ra en su funcionamiento se dictardn poste-
riormente las normas administrativas rela-
cionadas con los restantes aspectos que ¢om-
prende el Decreto que se desarrolla.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.

1.1. La obligacién de solicitar la inscrip-
cion de los contratos, convenios y acuerdos
documentados en el Registro creado por el
Decreto 2.343/1973, de 21 de septiembre,
abecta a todos aquellos mediante los cuales
s¢ adquiera tecnologia extranjera directa-
mente o indirectamente a través de un in-
termediario nacional, cualquiera que sea la
naturaleza de la contraprestacion por parte
del receptor de la tecnologia, es decir, tenga
cardcter tangible, monetario o no, o intangi-
ble en cualquiera de sus formas.

1.2. Deberdn solicitar esta inscripcion las
personas fisicas o juridicas domiciliadas, re-
sidentes o legalmente establecidas en Espa-
fia receptoras de la tecnologia.

1.3, La solicitud habrd de efectuarse por
triplicado, mediante instancia dirigida al di-
rector general de Promocion Indusirial y
Tecnologia, a la que se acompaiara igual nd-
mero de ejemplares del contrato, que habra
de ser suscrito necesariamente en espaiiol,




a los efecios de lo dispuesto en la presente
Orden, de la memoria y justificacién docu-
mental que se especifica en los apartados
L5 y 1.6 de este nimero.

14. La memoria incluird informacién y
datos sobre las partes contratantes, conte-
nido tecnolégico de la transferencia, alcance
y condiciones del convenio, asi como otros
datos que justifiquen la contratacién reali-
zada.

Los impresos correspondientes a la soli-
citud y memoria seran facilitados por los
servicios del Ministerio de Industria.

1.5. La justificacién documental incluira
necesariamente:

a) Documento piblico acreditativo de la
representacién con que actie, ¢n su caso, €l
solicitante.

b) Copia de la inscripcion del estableci-
miento en €] Registro Industrial o, en su
caso, de la ditima ampliacién, cuando se tra-
te de empresas industriales.

¢) Copia de la resolucién de la Adminis-
tracién autorizando la inversidn extranjera
en el capital cuando proceda.

d) Textos completos de las ofertas y es-
pecificaciones técnicas pactadas cuando se
trate de presentaciones de consulta o de in-
genieria,

e) Otros documentos que en cada caso
puedan ser necesarios a juicio del Ministe-
rio de Industria.

1.6. Los organismos, entidades y empre-
sas a que hace referencia el articulo 9.° del
Decreto 617/1968, de 4 de abril (65), que con-
traten la adquisicién de estudios y servicios
técnicos con empresas consultoras y de in-
genieria extranjera, deberan adjuntar a la
solicitud justificaciéon documental de haber
tratado de obtener los servicios correspon-
dientes por parte de, al menos, dos empre-
sas inscritas en la Seccién Especial del Re-
gistro de Empresas Consultoras y de Inge-
nieria Industrial creado por el citado Decre-
to que desarrollen su actividad en el campo
objeto del contrato.

Tal justificacién debera concretarse me-
diante las oportunas propuestas en f[irme
por parte de las mencionadas empresas es-
pafiolas o, en su defecto, por otro medio
fehaciente de prueba. En caso de no poder-
se aportar aquella justificacién por estar
inscrita en Ja mencionada seccidén especial
una sola empresa capaz de suministrar el

servicio correspondiente, ¢ ninguna, el soli-
citante deberd aportar junto con la oferia
de la empresa inscrita, si la hubiera, la opor-
tuna certificacidon expedida por la Direccién
General de Promocién Industriai y Tecno-
logia.

Cuando la certificaciéon a que se alude en
el parrafo anterior establezca la falta de ca-
pacidad de suministro del servicio por par-
te de la empresa incluidas en la mencionada
Seccién Especial en un determinado porcen-
taje, inferior al 85 por 100 de la prestacién,
sera preciso aportar, ademas, el justificante
de haber intentado obtener los servicios co-
rrespondientes al porcentaje restante por
parte de las empresas inscritas en la Seccién
Especial en el supuesto de que las activida-
des cubiertas por cada uno de los porcenta-
jes sean técnicamente separables.

Segundo.

2,1. Las solicitudes deberan presentarse
directamente en la Direccién General de
Promocién Industrial y Tecnologia del Mi-
nisterio de Industria o utilizando cualquier
otro procedimiento de los previstos en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo.

2.2, Por la Direccion General de Promo-
cién Industrial y Tecnologia se clasificaran
los expedientes de conformidad con lo que
se dispone en los apartados que a continua-
cién se relacionan, en los que se desarrolla
para cada supuesto la instruccion que ha de
darse a los mismos.

a) Contratos de transferencia de tecnolo-
gia para la produccién o utilizacién de equi-
pos para la defensa. Serian enviados al De-
partamento militar correspondiente, que in-
formara sobre si la existencia de clausulas
restrictivas esta justificada en virtud del in-
terés nacional, de acuerdo con lo especifica-
do en el parrafo tercero del articulo 5.° del
Decreto.

b) Contratos de tecnologia celebrados al
amparo de convenios de cooperacién técni-
ca internacional que establezcan con sufi-
ciente detalle fas condiciones especificas de
las colaboraciones entre personas juridicas
privadas en las que deban concretarse. Se-

(65) Vid. Legislacidén Vigente, pags. 71 v ss,
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rdn inscritos segin determina el parrafo
cuarto del articulo 5.° del Decreto.

c) Contratos no incluidos en alguno de
los apartados anteriores y que por la mate-
ria objeto de la transferencia del tipo de tec-
nologia contratada sean de la competencia
de un Departamento ministerial distinto del
de Industria. Se enviardn a la Secretaria Ge-
neral Técnica del Ministerio correspondiente
solicitando el informe aludido en el parrafo
primero del articulo 4° del Decreto. En el
caso de que el informe determine la no ins-
cripcién o inscripcién con anotaciones, di-
cho informe deberd expresar las circunstan-
ctas y objeciones que deban comunicarse al
interesado, seglin determina el parrafo quin-
to del articulo 5.° del citado Decreto y el
punto 2.4 de la presente Orden.

d) Contratos no incluidos en los anterio-
res apartados y cuyo examen corresponda al
Ministerio de Industria competente por ra-
z6n de la materia. La Direccion General Sec-
torial correspondiente los informara hacien-
do mencidn, en su caso, de la importancia
v trascendencia de las cldusulas restrictivas
contenidas, si las hubiera, asi como sobre
la especial incidencia de los costos corres-
pondientes a la vista de la politica industrial
del sector hacia el que se orienta la transfe-
rencia. La Direccion General Sectorial pro-
pondri ¢l tipo de inscripcién que correspon-
de ¢ incluso la no inscripcion.

2.3, Para la inscripcion de los contratos
pertenecientes a las clases ¢) y d) que im-
plique limitaciones a las posibilidades de
exportacion del «residente» o de sus fuentes
de suministros, el Ministerio competente,
por razon de Ia materia, solicitarda del Minis-
terio de Comercio el preceptivo informe a
que se refiere el parrafo segundo del articu-
lo 52 del Decreto.

24, Cuando en el tramite del expediente
concurrieran, de conformidad con lo dis-
puesto en esta Orden, circunstancias deter-
minantes de su presunta no inscripcién o
inscripcién con anctaciones, la Direccion Ge-
neral de Promocidon Industrial y Tecnologia
asi lo comunicard al interesado y siempre
antes del tramite de audiencia, en su caso,
para que en ¢l plazo de un mes proceda a
subsanar o modificar los extremos que mo-
tivan tal clasificacién. Esta subsanacion se
efectuard mediante aportacion del corres-
pondiente documento, suscrito por las mis-
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mas partes contratantes, en ¢l que se acuer-
de la renuncia o modificacion de los extre-
mos inicialmente pactados, a los que se re-
fiere la comunicacién de la Direccién Gene-
ral de Promocién Industrial y Tecnologia.

Tercero.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 5.7
del Decreto 2.343/1973, el Ministerio de In-
dustria, o en su caso el Ministerio compe-
tente por razon de la materia, realizara una
valoracién conjunta de la situacion del sec-
tor y de las caracteristicas del proceso y pro-
ducto a que se dirija la tecnologia objeto del
contrato en relacién con los derechos y obli-
gaciones que el mismo establezca para las
partes.

En dicha evaluacién de conjuntc se toma-
ran en consideracién, entre otros, como con-
diciones o aspectos desfavorables del contra-
to los que seguidamente se relacionan:

1. Prohibir, condicionar o limitar la uti-
lizacién de tecnologia propia del receptor o
la adquisicién de la misma de otras fuentes
y la utilizacion de los conocimientos no pa-
tentados una vez expirada la vigencia del
contrato, asi como condicionar, limitar o
anular los esfuerzos de investigacién, inno-
vacién y desarrollo tecnoldgico del receptor.

2. Obligar a la cesidn de las patentes,
mejoras o innovaciones introducidas o des-
arrolladas por el receptor a partir de la ad-
quisicion de la tecnologia objeto del con-
trato.

3. Establecer la transferencia de tecnolo-
gia en forma de bloques que incluyan partes
o elementos innecesarios o para los que exis-
ta probada capacidad de suministro nacio-
nzal de calidad y fiabilidad equivalente, siem-
pre que las partes o elementos mencionados
sean técnicamente separables del conjunto
de la prestacién objeto del contrato.

4, Establecer la transmisién de una tec-
nologia total o parcialmente inadecuada por
obsolescencia, insuficiente capacidad compe-
titiva u otras razones andlogas, asi como
obligar a una normalizacién o tipificacion
de calidad no compatible con las normas es-
tablecidas por la legislacién espaiiola, excep-
to en los casos en los que la produccién estd
destinada principalmente a mercados en los
que tales normas y calidades sean precisas.

5. Prohibir, limitar excesivamente en el




ambito geogrifico o no autorizar expresa-
mente respecto a determinadas dreas la ex-
portacién de los bienes producidos por el
receptor, asi como obligar a la adquisicién
de materias primas o componentes y otros
bienes intermedios o equipos del cedente o
de proveedores determinados en el contrato.

6. Fijar niveles minimos de actividad o
limitar la libertad del receptor para decidir
las caracteristicas de la produccién en cuan-
lo a niveles, modelos, articulos competiti-
vos, precios y plazos o establecer el derecho
del cedente para fijar unilateralmente los
precios de los bienes producidos por el re-
ceptor.

7. Condicionar en favor de los intereses
del cedente la venta en el mercado nacional
de los bienes producidos por el receptor, asi
como obligar al receptor a una relacién ex-
clusiva con el cedente o imponer el uso de
marcas registradas por el cedente en Espaiia.

8. Establecer la obligacion por parte del
receptor de suministrar en condiciones con.
trarias al interés de la economia espaifiola
al cedente o a terceros determinados los bie-
nes producidos con el concurso de la tecno-
logia transferida.

9. Establecer el derecho del cedente, no
adquirido previamente por otra via, de in-
tervenir, controlar o condicionar la gestién
empresarial del receptor, o su estrategia de
expansién o de diversificacion.

10. Imponer pagos sensiblemente supe-
riores a los normalmente practicados en el
mercado en situaciones similares o contra-
prestaciones minimas cuando los pagos se
basan en cdnones proporcionales al nivel de
actividad en sus diversas magnitudes.

11, Establecer pagos en forma de cédno-
nes proporcionales al nivel de produccién,
sin deducir el valor de los productos o com-
ponentes importados o incorporados al pro.
ceso de produccién al que se aplica la tec-
nologia adquirida, o no excluir las factura-
ciones correspondientes a las lineas de pro-
ductos no afectados por la tecnologia adqui-
rida.

12. Imponer pagos basados en cénones
sobre el nivel de actividad del receptor cuan-
do éste sea filial del cedente con participa-
cién superior al 50 por 100 del capital social
de aquél, o cuando el cedente de la tecnolo-
gia suministra materias primas o productos
intermedios utilizados en el proceso en cuan-

tia superior al 30 por 100 del coste total del
producto, o cuando el receptor sea una Em-
presa consultora o de ingenieria, a menos
que en este ultimo caso se trate de una ce-
si6n de tecnologia de proceso para activida-
des en que éste sea continuo.

13. Establecer sobreprecios (diferencias
entre los precios pactados en. el contrato y
los practicados en el mercado internacional
por el suministrador o sus principales com-
petidores) referentes a suministros, materia-
les y equipos asociados al proceso de trans-
ferencias de tecnologia, que provengan del
cedente o de suministradores determinados
en el contrato.

14. Imponer una duracién inadecuada
del contrato o de sus consecuencias direc-
tas, ya sea por su brevedad o por su prolon-
gacién o establecer una prérroga automati-
ca del mismo, asi como imponer pagos por
un periodo superior al de vigencia de las pa-
tentes implicadas.

15. Imponer que prevalezca, en cuanto a
interpretacion, versién en idioma extranjero
del contrato, en el caso de que éste haya
sido firmado en otros idiomas ademas del
espaiiol.

Cuarto.

4.1. La resolucién que determiné la ins-
cripcién de contratos de transferencia de tec-
nologia en el Registro serd comunicada al so-
licitante y a la Direccién General de Tran-
sacciones Exteriores del Ministerio de Co-
mercio en el plazo de diez dias a partir de
su firma. Asimismo serd comunicada a la
Direccidn General competente del Ministerio
de Industria.

La comunicacién a la Direccion General
de Transacciones Exteriores ira acompafada
de un ejemplar de los siguientes documen-
tos: instancia, contrato, memoria, justifica-
cién documental aportada e informe, si pro-
cede, de otros Departamentos ministeriales
competentes.

4.2. La resolucién que determine la ins-
cripcién con anotaciones recogera la existen-
cia en el contrato de las circunstancias y
cldusulas restrictivas que han meotivado tal
clasificacidén y sera comunicada al solicitan-
te y a la Direccién General de Transaccio-
nes Exteriores del Ministerio de Comercio
en el plazo y forma previsto en el parrafo
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4.1, asi como a la Direccidn General compe-
tente del Ministerio de Industria a los efec-
tos gue determina el articulo 7.° del Decreto.

43, La resolucion sobre la no inscrip-
cion recogera las cldusulas restrictivas que
por impedir, perjudicar o dificultar el des-
arrollo tecnolégico del receptor, limitar la
libertad empresarial del mismo o represen-
tar un abuso por parte del cedente de la tec-
nologia, han motivado tal resolucion. Sera
comunicada en el plazo previsto anterior-
mente, al solicitante y a la Direccién Gene-
ral competente del Ministerio de Industria
a los mismos efectos aludidos en el pdrra-
fo 4.2.

44. En cualquier caso, la resolucion so-
bre los contratos serd comunicada a los Mi-
nisterios competentes que hayan informado
por razon de la materia objeto de la trans-
ferencia o el tipo de tecnologia contratada,

Quinto.

De conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 3. del Decreto 2.343/1973, de 21 de
septiembre, y sin perjuicio de lo establecido
en los articulos 6. y 7.° del mismo, la efi-
cacia de todo contrato, convenio o acuerdo
documentado regulado en la presente Orden,
queda supeditada a su previa inscripcion con
o sin anotaciones, en el registro de Contra-
tos de Transferencia de Tecnologia.

Sexto.

6.1. En el caso de producirse modifica-
ciones en los contratos inscritos en el Re-
gistro se comunicara a la Direccién General
de Promocion Industrial y Tecnologia, en ¢l
plazo de dos meses, el alcance de las mis-
mas de acuerdo con lo previsto en el articu-
lo 8.° del Decreto, debiendo acompaiiarse por
triplicado ¢l nuevo texto del acuerdo de mo-
dificacion, la memoria prevista en el punto
primero de esta Orden, asi como la justifi-
cacién documental que proceda.

6.2, Esta memoria incluird, ademas de lo
especificado anteriormente, informacion so-
bre el desarrolle del contrato hasta el mo-
mento de su modificacion y las razones que
hayan dado lugar a las sustituciones, pro-
rrogas, variaciones y modificaciones introdu-
cidas respecto del texto original.

6.3. En la tramitacion de estos expedien-
tes de modificaciones se seguira el mismo
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procedimiento y plazos previstos en los pun-
tos anteriores para la inscripcidn inicial.

6.4. Si de las modificaciones introduci-
das en el acuerdo se derivasen cambios en
la inscripcion o baja en el Registro, se apli-
card por analogia el procedimiento estable-
cido con caricter general.

Lo que comunico a V. I, para su conoci-
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos afios.

Madrid, 5 de diciembre de 1973.

LdPEZ DE LETONA

Ilmo. Sr. Director general de Promocién In-
dustrial ¥ Tecnologia.

MINISTERIO DE COMERCIO

REAL DECRETO 3099/1976, de 26 de
noviembre, sobre inversiones extranfe-
ras en Espadia.

DISPONGO:

Articulo 1° 1. Se autorizan con carac-
ter general las inversiones directas de capi-
tal extranjero que se efectiien en la consti-
tucion de Sociedades espaiiolas, por encima
del limite fijado en el articulo 5.° de la Ley
de Inversiones Extranjeras, exceptuados
aquellos sectores en los que sea precisa pre-
via autorizacién administrativa de instala-
cion, siempre que se cumplan los requisitos
siguientes:

Primero.—Que la inversién extranjera se
realice con aportacién de los medios de pago
exteriores a que se refiere e] articulo 2.° pun-
to 1 del vigente Reglamento de Inversiones
Extranjeras.

Segundo.—Que 4l capital sacial desembol-
sado en el momento de la constitucién no
sea inferior a cien millones de pesetas.

Tercero—Que la sociedad espafiola no
realice pagos por transferencia de tecnolo-
gia al inversor extranjero, sus filiales o em-
presas asociadas, con excepcién de contra-
prestaciones por servicios oportunamente
concretados y justificados, y en ningtin caso
efectile pagos de cuantia constante o rela-
cionada con el nivel de la actividad de la em-
presa espaiiola,




2. Para acogerse a la presente autoriza-
cion, el proyecto de inversion deberd conte-
ner las siguientes previsiones vinculantes
para la sociedad:

a) Que la empresa alcance no menos de
cien puestos fijos de trabajo en el momento
de la puesta en marcha del proceso produc-
tivo. .

b) Que a partir de un afio de funciona-
miento de la empresa, la sociedad mantenga
un saldo anual de divisas positivo.

Se entiende por saldo de divisas la dife.
rencia entre el valor de las cesiones de divi-
sas y la adquisicién de éstas para pagos al
extranjero, excluyéndose del cémputo ‘los
fondos que se¢ reciban destinados a consti-
tuir el capital social, o en concepto de prés-
tamos exteriores y los pagos por importacio-
nes de bienes de equipo destinados a incor-
porarse al activo fijo de Ja empresa. Queda-
ran, sin embargo, incluidos en el cémputo
los préstamos recibidos de la propia casa
matriz con vencimiento no inferior a tres
aiios.

Art., 2.° La autorizacion prevista en el ar-
ticulo anterior podra aplicarse, aun cuando
no se cumpla el requisito segundo exigido
en ¢l mismo, en el caso de que en el proyec-
to de inversién se prevea la exportacién por
ia Empresa, a partir del afio de funciona-
miento, de un minimo del 50 por 100 de la
cifra de facturacién de su propia produc.

cion, siempre que dicha cifra de facturacién.

no sea inferior a cien millones de pesetas.

Igualmente resultard aplicable la referida
autorizacién, aun cuando no se cumpla la
condicién exigida en el apartado b) del pa-
rrafe dos, del citado articulo, en el caso de
que se alcancen mil puestos fijos de traba.
jo en el momento de la puesta en marcha
del proceso productivo,

Art. 32 1. Se autorizan con caricter ge-
neral las inversiones directas de capital ex-
tranjero que, exceptuados los sectores men-
cionados en el articulo 1° de este Decreto,
se realicen por encima del limite fijado en el
articulo 5.° de la Ley de Inversiones Exiran-
jeras, mediante la suscripcién de acciones
en’ la ampliacién de capital de sociedades
espafolas o mediante la adquisicién de ac-
ciones y simultdnea suscripcién, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

Primero.—Que la inversién extranjera se

realice con aportacién de los medios de pago
exteriores a que se refiere el articulo 2.° pun-
to uno del vigente Reglamento de inversio-
nes Extranjeras en Espafia.

Segundo.—Que la cifra total de capital
social mas reservas efectivas de la Sociedad
resulte aumentada al menos en un 30 por
100 con ocasién de la inversidn extranjera,
debiendo producirse un desembolso minimo
de cien millones de pesetas, realizado me-
diante aportacién exterior, en el momento
de la suscripcion de las acciones.

Tercero—Que la Sociedad espaiola no
realice pagos por transferencia de tecnolo-
fia al inversor extranjero, sus filiales o Em-
presas asociadas, con excepcién de contra-
prestaciones por servicios oportunamente
concretados y justificados, y en ningun caso
efectiie pagos de cuantia constante o rela-
cionada con el nivel de la actividad de la
empresa espafiola.

2. Para recogerse a la autorizacién con-
tenida en €l parrafo anterior, el proyecto de
inversion debera contener las siguientes pre-
visiones vinculantes para la Sociedad:

a) Que la Empresa incremente, a partir
de un aiio de la formalizacién de la inver-
sién extranjera, al menos en cien sus pues-
tos fijos de trabajo.

b) Que a partir de un afio de la formali-
zacidn de la inversién, la Sociedad manten.
ga, en los términos definidos en el name-
ro 2, apartado b) del articulo 1.°, un saldo
anual de divisas positivo.

Art, 42 1. A efectos de lo previsto en el
articalo 5° dos de la vigente Ley de Inver-
siones Extranjeras, las Sociedades espaiiolas
que tengan participacién extranjera en su
capital en virtud de autorizacién adminis-
trativa individual, quedan autorizadas para
efectuar aumentos de capital, siempre que
no se incremente el porcentaje de capital ex-
tranjero existente.

2. En las mismas condiciones se autori-
zan los aumentos de capital que efectien las
Sociedades acogidas a lo dispuesto en los
articulos 1.2, 22 y 32 del presente Decreto.

3. Las sociedades con participacién ex-
tranjera, constituidas al amparo de la auto-
rizacion general contenida en el derogado
Decreto 701/1963, de 18 de abril, podran so-
licitar del Ministerio de Comercio acogerse
al régimen establecido en el nimero uno de
este articulo.
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Art. 5° Los promotores ¢ las personas
interesadas en realizar una inversidén extran-
jera podran en cada caso efectuarla confor-
me se determina a continuacién.

1. Cuando pretendan acogerse a las auto-
rizaciones contenidas en los articulos 12,
2.° 3.° y 4.° de este Decreto, deberdan remitir
su proyecto de inversion, en la forma que
reglamentariamente se determine, a la Di-
reccion General de Transacciones Exterio-
res a fin de que, previo informe de la Junta
de Inversiones Exteriores, se verifique la
inclusion o no del mismo en los supuestos
contemplados en este Decreto, y se expida
certificacion de este hecho,

Sin perjuicio de lo dispuesto en el ntime-
ro 3 de este articulo, transcurridos noventa
dias desde la presentacion del proyecto en
debida forma, sin que los interesados hubie-
ran recibido notificacién alguna en relacién
con el mismo, éstos podrian proceder a la
constitucién de la sociedad o a la formaliza-
cién de la operacidn, lo que habri de reali-
zarse en el plazo mdximo de seis meses, pro-
rrogable por la propia Administracién cuan-
do a su juicio existieran motivos suficientes
para ello.

2. En los casos de inversiones extranje-
ras que no se acojan a lo previsto en los
articulos 1.2, 2.2, 3.° y 4.° de este Decreto, se
seguird observando el procedimiento previs-
to en el articulo 37 del Reglamento de Inver-
siones Extranjeras en Espafia.

3. Los fedatarios intervinientes en la for-
malizacién de inversiones extranjeras que se
realicen de conformidad con lo previsto en
el mimero uno de este articulo exigiran a los
interesados la presentacién de la certifica-
ci6n prevista en el mismo o, en su defecto,
el documento oficial que, de acuerdo con las
normas que reglamentariamente se dicten,
permita constatar el hecho de haberse o no
cumplido el plazo indicado.

Art. 6° El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Comercio, previo in-
forme de la Junta de Inversiones Exterio-
res, emitido a iniciativa de cualquier Depar-
tamento afectado por razén de la materia
y dentro del plazo mencionado, podri ex-
cluir de la aplicacién de este Decreto a las
inversiones proyectadas al amparo de los ar-
ticllos 12, 2.°, 3° y 4°, cuando el proyecto
tenga consecuencias excepcionalmente per-
judiciales para los intereses nacionales.
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Art. 7. 1, Las autorizaciones conteni-
das en la presente disposicién no eximen del
cumplimiento de las restantes obligaciones
impuestas por la Ley y el Reglamento de In-
versiones Extranjeras, entre ellas las deri-
vadas de lo previsto en los articulos 1.°, ni-
mero 3; 5.°y 7.° del vigente Reglamento de
Inversiones Extranjeras en Espaiia.

2. Las Sociedades que se acojan a las
autorizaciones citadas deberan presentar an-
te la Direccion General de Transacciones
Exteriores del Ministerio de Comercio una
Memoria de actividades de acuerdo con lo
que determinan las normas de desarrolle del
presente Decreto, a efectos de que por el Mi-
nisterio de Comercio y los deméas Ministerios
interesados por razén de la materia, y por
lo que se refiere a sus respectivas compe-
tencias se verifique el cumplimiento de las
condiciones y requisitos previstos en el
mismo.

Art. 8° 1. El ambito de aplicacién de
lo dispuesto en el presente Decreto se limi-
ta a las inversiones extranjeras que se rea-
licen de acuerdo con lo previsto en el capi-
tulo II de la Ley de Inversiones Extranjeras.

2. Se excluyen de lo dispuesto en los ar-
ticulos anteriores las inversiones que se rea-
licer en Empresas cuyas actividades estén
directamente relacionadas con la defensa
nacional y las de prestacién de servicios pu-
blicos.

3, Asimismo se excluyen los sectores
mencionados en la disposicién final prime-
ra del Reglamento de Inversiones Extranje-
ras, aprobado por Decreto 3.022/1974, de 31
de octubre.

Art. 92 Sin perjuicio de lo dispuesto en
el presente Decreto, queda vigente el Decre-
to de 31 de octubre de 1974 por el que se
eximen de autorizacién previa las inversio-
nes extranjeras mayoritarias en determina-
das actividades.

Art. 10. Por el Ministerio de Comercio
se dictarin las normas para el desarrollo
del presente Decreto.

Dado en Madrid a 26 de noviembre de
1976.

JuaN CarLOS

El Ministro de Comercio, José Liado Ferndn-
dez-Urrutia.




MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 617/1968 de 4 de abril de
1968,

DISPONGO:

Articulo 1° El Nomenclator establecido
por Orden de 31 de marzo de 1954 se trans-
forma en un Registro de Empresas Consul-
toras y de Ingenieria Industrial, encuadrado
en la Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Industria, en el que podran inseri-
birse las empresas que en el ambito de la
competencia del Ministerio de Industria des-
empeiien servicios de ingenieria por medio
de estudios, proyectos, supervisiones y ase-
soramientos en general, en-materia de insta-
laciones industriales y mineras, asi como
aquéllas que realizan estudios econdémicos
en relacién con actividades industriales o
mineras, infraestructura y localizacién in-
dustrial, estudios de mercado, dimension,
rentabilidad y otras en el campo de la orga-
nizaciéon y racionalizacién de las empresas
industriales o mineras.

Art. 22 1, El Registro, que tendra ca-
racter publico, constara de dos secciones, de-
nominadas, respectivamente, «Seccién Gene-
ral de Empresas Consultoras y de Ingenie-
ria» y «Seccién Especial de Empresas Con-
sultoras y de Ingenieria Espaiiola», en las
que se inscribiran, segiun su clase y circuns-
tancias, las que asi lo soliciten mediante ins-
tancia dirigida al Ministerio de Industria, en
la que deberan figurar los siguientes datos:

a) Nombre, nacionalidad, titulo y activi-
dades profesionales del solicitante, si se tra-
ta de una persona natural.

b) Nombre, nacionalidad, capital social,
con justificacién del porcentaje de partici-
pacién extranjera, si lo hubiere, y domicilio
social de la entidad, si se trata de una per-
sona juridica.

¢} Objeto de la empresa, con especifica-
cién de las actividades y servicios que se
propone ofrecer.

d) Memoria explicativa de las activida-
des desarrolladas por el solicitante, con es-
pecificacién de las empresas industriales o
mineras, a las cuales ha prestado servicio
y resultados obtenidos.

e) Relaciones de colaboracién o depen-
dencia que mantenga con entidades o empre-
sas nacionales o extranjeras.

f) Direccién y personal técnico de que
consta su plantilla de puestos fijos de traba-
jo, con expresién de nombres, titulos pro-
fesionales y nacionalidad.

g) Cuantos documentos estime oportu-
nos el solicitante a fin de justificar su pe-
ticién.

2. La inscripcién en el Registro sera vo-
luntaria y gratuita,

Art. 3° 1. En la Seccién Especial de
Empresas Consultoras y de Ingenierfa Espa-
fiola sélo podrdn inscribirse las que rednan
conjuntamente los siguientes requisitos:

Primero~—Que la empresa sea de naciona-
lidad espaiiola.

Segundo.—Que, como minimo, el 80 por
100 del personal fijo con titulo de grado su-
perior sea de nacionalidad espaiiola.

Tercero.~—Que la participacién espaiiola
en el capital de la empresa sea mayoritaria.

2. Las empresas inscritas en la Seccién
Especial de Empresas Consultoras y de In-
genierfa Espafiola se clasificardn en los dos
grupos siguientes:

A) Empresas que tengan un nimero de
titulados de grado superior con caracter dé¢
puestos fijos de plantilla igual o superior a
treinta.

B) Empresas que tengan menos de trein-
ta titulados de grado superior con el carac-
ter de puestos fijos de plantilla.

3. Dentro de cada una de las Secciones
del Registro a que se refiere el articulo 22,
la inscripcién de las empresas se realizard
de acuerdo con un sistema ordenado de cla-
sificacién en base a la naturaleza de las ac-
tividades y servicios que las mismas des.
arrollen.

Art. 4° La Secretaria General Técnica
del Ministerio de Industria podra recabar
del interesado la informacién complementa-
ria y la justificacion documental de los da-
tos que figuren en la instancia, si se consi-
dera necesario para la resolucién del expe-
diente.

Podra igualmente solicitar, cuando lo es-
time oportuno, tanto de los Organismos pu-
blicos coino de las empresas privadas, los
informes que considere necesarios.

Art. 5° 1, La Secretaria General Técni-
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ca solicitara los informes oportunos, segin
la especializacién técnica de cada empresa,
asi como los de las Direcciones Generales
competentes por razdn de la materia, y ele-
vari al Ministro de Industria propuesta ra-
zonada concediendo o denegando la inscrip-
cion, teniendo en cuenta el nimero y cuali-
ficacidon profesional de los titulados de la
empresa, la proporcion de técnicos naciona-
les, los resultados obtenidos hasta el mo-
mento de la peticidn y, en general, cuantos
datos permitan enjuiciar la solvencia técni-
ca de la empresa solicitante.

2. La resoluciéon por la que se acuerda
la inscripcién en el Registro de Empresas
Consultoras y de Ingenierfa Industrial, se-
ra publicada en el «Boletin Oficial del Es-
tados.

Art. 6° Las empresas inscritas vendran
obligadas a comunicar a la Secretaria Gene-
ralral Técnica del Ministerio de Industria
cuantos cambios se produzcan en relacidon a
las circunstancias que inicialmente sirvieron
de base a la inscripcién.

Si dichos cambios implicaran una modi-
ficacién sustancial de los supuestos inicia-
les que figuran en el Registro se podran in-
troducir los oportunos cambios en la ins-
cripcién o, en su caso, llegar a la anulacidn
de la misma.

Art. 7° La inscripcién de cada empresa
serd objeto de revisién periddica con el fin
de actualizar los datos que figuren en el Re-
gistro y comprobar el mantenimiento de los
requisitos y circunstancias a que hacen re-
ferencia los articulos 2.° y 3. del presente
Decreto.

Art. 8° La inclusién en el Registro de
Empresas Consuitoras y de Ingenieria In-
dustrial podra ser acreditada mediante cer-
tificacion expedida por la Secretaria Gene-
ral Técnica del Ministeric de Industria, que
dard derecho a la utilizacion privativa de la
denominacién de «Empresa Consultora y/o
de Ingenieria Industrial», registrada en el
Ministerio de Industria,

Art. 9° 1. La inscripcion en el Registro
de Empresas Consultoras y de Ingenieria In-
dustrial implicard para las empresas inscri-
tas el reconocimiento de una adecuada sol-
vencia técmica y serd requisito necesario
para la admisién previa en los contratos que
celebre el Ministerio de Industria y las En-
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tidades y Organismos auténomos de éste de-
pendientes,

2. En igualdad de condiciones técnicas y
economicas, apreciada por el Ministerio de
Industria, las empresas inscritas en la Sec-
cién Especial de Empresas Consultoras y de
Ingenieria Espafiola gozaran, frente a las ex-
tranjeras, de preferencia para la contrata-
cion de sus servicios por el Ministerio de In-
dustria, las Entidades y Organismos auténo-
mos de éste dependientes, por las empresas
nacionales, por las que obtengan del Minis-
terio de Industria autorizaciones de carac-
ter industrial o concesiones mineras v por
aquéllas a las que, en el futuro, se concedan
beneficios para el fomento de la industria
o de la mineria, siempre que los estudios o
servicios de que se trate figuren como pro-
pios, segin el Registro, de la empresa con-
sultora o de ingenierfa industrial.

3. La preferencia establecida en este ar-
ticulo podra limitarse a las empresas clasi-
ficadas en el Grupo A de la Seccién Especial
a que se refiere el articulo 3.°, apartado se-
gundo, de este Decreto, cuando las caracte-
risticas técnicas de los trabajos a realizar
asi lo requieran a juicio del Ministerio de
Industria.

Art. 10. La Secretaria General Técnica
del Ministerio de Industria publicard perié-
dicamente, utilizando los medios de difusion
que estime mas convenientes, una relacién
de las empresas incluidas en el Registro, con
descripcién sumaria del género de activida-
des que desarrolle.

Art, 11. Las inscripciones del Registro
podran cancelarse en los siguientes casos:

a) Cuando se ponga de manifiesto el in-
cumplimiento o la falta de los supuestos que
motivaron la inscripcion.

b) Cuande en virtud de reclamaciones
formuladas por las empresas ante el Minis-
terio de Industria se compruebe que los ser-
vicios prestados por las empresas inscritas
en el Registro han sido deficientes.

c) Sera igualmente causa de cancelacidn
el falseamiento o declaracién inexacta de los
datos y circunstancias que sirvieron de base
a la inscripcién inicial o a las revisiones
periédicas posteriores, asi como los relati-
vos a la obligacién establecida en el articu-
lo 6.° del presente Decreto o el incumplimien-
to de la misma.




DISPOSICION TRANSITORIA

Las empresas incluidas en el Nomencla-
tof creado por Orden de 31 de marzo de
1954 gue deseen ser inscritas en el Registro
de Empresas Consultoras deberdan presentar
la oportuna solicitud, de conformidad con
los requisitos exigidos por el presente Decre-
to, en ¢l plazo de dos meses, a partir de su
entrada en vigor.

Transcurrido dicho plazo se consideraran
canceladas a todos los efectos las inscrip-
ciones que figuren en el citado Nomenclator.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Queda facultado el Ministerio
de Industria para dictar las disposiciones
que requiera la aplicacién y desarrollo del
presente Decreto.

Segunda.—El| presente Decreto entrara en
vigor el dia siguiente al de su publicacién en
el «Boletin Oficial del Estado».

Tercera—Queda derogada la Orden del
Ministerio de Industria de 31 de marzo de
1954, asfi como cuantas. disposiciones de
igual o inferior rango al-de la presente se
opongan a lo establecido en este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto,
dado en Madrid a 4 de abril de 1968.

Fracisco Franco

El Ministro de Industria, Gregoric Ldpez
Bravo de Castro.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

REAL DECRETO 37871977, de 25 de fe-
brero, sobre medidas liberalizadoras en
materia de instalacién, ampliacion v
traslado de industrias.

DISPONGO:

Artfculo 1° Se autoriza la libre instala-
cién, ampliacién y traslado de toda clase de
industrias sometidas en materia de ordena-
cién y policia industriales al Ministerio de
Industria con las excepciones que se esta-
blecen en los articulos 2°, 3° y 4° del pre-
sente Decreto.

Art. 2° Quedan excluidas del régimen es-

tablecido en el articulo anterior y se regula.
ran por sus disposiciones especificas:

a) Las industrias cuya instalacién, am-
pliacién o traslado resulta afectada por nor-
ma con rango formal de Ley, como las de
Minas, de Investigacion y Explotacién de
Hidrocarburos y de Energia Nuclear.

b) Las instalaciones que en virtud de dis-
posiciones reglamentarias especificas se en-
cuentran sometidas a normas especiales por
razones de seguridad, por estar declaradas
de interés militar, como armas, explosivos
y similares, o por su importancia para la sa-
nidad nacional, como la industria farmacéu-
tica.

¢) Las industrias productoras o distribui-
doras de agua, gas y electricidad.

Art. 3° Requeriran autorizacién admi-
nistrativa previa para su instalacién, amplia-
cion y traslado las siguientes industrias:

a) Las de sectores sujetos a planes de or-
denacién o de reestructuracién durante la
vigencia de los mismos.

b) Las instalaciones industriales que exi-
jan en sus procesos productivos consumos
superiores a las equivalencias de 6.000 tone-
ladas de fuel-oil al afio o de 24 millones de
kilovatios/hora, también anuales.

¢) Las industrias en las que la incorpora-
cién de partes, piezas o componentes de im-
portacién superen el 30 por 100 del valor del
articulo a fabricar.

Art. 4° El régimen de libre ampliacién y

traslado de industrias no serd aplicable a

las instalaciones de Empresas que gocen de
beneficios por haber sido declaradas de in-
terés preferente, tanto sectorial como regio.
nal, o hayan suscrito compromisos de accién
concertada con la Administracién,

Art. 5° Las instalaciones o ampliaciones
de industrias que precisen tecnologia extran-
jera en sus procesos basicos de produccién
requeriran la aprobacién del correspondien-
te contrato de tecnologia, de acuerdo con la
normativa en vigor, entendiéndose concedi-
da dicha aprobacion si en el plazo de tres
meses no recayera resolucién desfavorable
expresa,

Art. 6° La libre instalacion a que se re-
fiere el articulo 1° del presente Decreto se
entendera sin perjuicio del cumplimiento de
las condiciones técnicas, sanitarias o de se-
guridad exigibles conforme a la ordenacién
vigente.
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DISPOSICION TRANSITORIA

Las solicitudes de autorizaciéon o de ins-
cripcion de industrias deducidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de este De-
creto, se regiran por las normas vigentes al
tiempo de su presentacidn, pero, en su caso,
le serdn aplicables la clausula derogatoria de
Ia disposicién final primera.

DISPOSICION ADICIONAL

Las disposiciones del presente Decreto no
afectaran a las condiciones o cldusulas espe-
cificas establecidas por la Administracion
con ocasion de concurso publico convocado
para la establecimiento de instalaciones de-
terminadas.

34

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Quedan derogados los precep-
tos sobre dimensiones minimas de instala-
ciones industriales establecidos en el Decre-
to 1.775/1967, de 22 de julio, y disposiciones
concordantes.

Segunda.—Por ¢l Ministerio de industria
se dictaran las disposiciones necesarias para
el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente Decreto.

Tercera.—E!] presente Decreto entrard en
vigor al dia siguiente de su publicacién en
¢l «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 25 de febrero de 1977.

Juan CarLos
El Ministro de Industria, Carlos Pérez de
Bricio Olariaga.
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