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A
genda

Día 1:

I.
Prelim

inares, (actividades pre-licenciam
iento y reflexiones) 

II.
Jurisdicción, Definiciones, Otorgam

iento

Café

I.
Consideración

II.
Diligencia, Térm

ino, y Term
inación

3
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Prelim
inares

Un par de aclaraciones: 

No soy vuestra abogada. La inform
ación proporcionada en, y com

o parte de, 
esta presentación es sólo para propósitos inform

ativos y no debe ser 
entendida com

o un consejo legal form
al, ni en la form

ación de una relación 
cliente-abogado. Tu recepción de esta presentación y la inform

ación 
relacionada no intenta crear, y su recepción no constituye, un contrato de 
representación por M

ónica Alandete
o la Universidad de California.

Esta presentación puede ser “universidad-céntrica”y “EE.UU.-céntrica.”

4
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Prelim
inares

Cuáles son nuestras m
etas cuando licenciam

os PI?
El docum

ento de los “nueve puntos”:
1.Las universidades deben reservar el derecho a practicar las invenciones licenciadas y a 
perm

itir que otras organizaciones sin fines lucrativos y gubernam
entales lo hagan tam

bién.
2.Las licencias exclusivas deben ser estructuradas en una m

anera que incentive al desarrollo y 
uso de la tecnología.
3.Intentar  m

inim
izar el licenciam

iento de “m
ejoras futuras.”

4.Las universidades deben anticipar y ayudar a gestionar los conflictos de interés relacionados 
a la transferencia de tecnologías.
5.Asegurar am

plio acceso a las herram
ientas de investigación.

6.Las acciones de ejecución de tus derechos deben ser consideradas cuidadosam
ente.

7.Ser consciente de las regulaciones de exportación.
8.Ser consciente de las im

plicaciones de trabajar con agregadoresde patentes.
9.Considerar la inclusión de provisiones que contem

plen necesidades hum
anitarias, com

o las 
de poblaciones o áreas geográficas de pacientes descuidados, dando atención particular a 
m

edicam
entos, diagnósticos, y tecnologías agrícolas m

ejoradas para los países en vías de 
desarrollo. 

a5
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Prelim
inares (A

ntes de Licenciar)

Confirm
ar Inventorship: Quiénes son los Inventores? 

Determ
inación de “Inventorship”: 

¤
Son los inventores identificados los inventores reales?  

¤
Ser autor no siem

pre es igual a ser inventor. ¿Fueron las 
contribuciones de todas las personas suficientes para justificar darles 
el estatus de inventores?

Después de confirm
ar los inventores, confirm

ar titularidad…

Ver Folleto No. 1
6
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Prelim
inares (A

ntes de Licenciar)

Después de confirm
ar inventorship, confirm

ar titularidad

¤
Es la Universidad el titular de lo que quieres licenciar?

¤
Una prom

esa o un acuerdo de ceder NO ES una transferencia.  (Ejem
plos: 

“Yo acuerdo transferir”; “Yo transferiré”; “Tu serás titular”) Una prom
esa no 

transm
ite título. Se necesitará una transacción distinta para transm

itir el 
titulo.  

¤
Stanford v. Roche

¤
¿Todos los inventores te transfirieron a ti? ¿Transfirieron a otras personas?

7
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Prelim
inares (A

ntes de Licenciar)

El lenguaje del Acuerdo de Divulgación Confidencial (ADC) “por este m
edio asigno”es una 

transferencia presente de las invenciones futuras de Dr. Nuevo a Com
pañía, por lo tanto la 

Com
pañía recibió derechos inm

ediatos a las invenciones futuras de Dr. Nuevo. 

Cuando Dr. Nuevo ejecutó, años después, una transferencia a Universidad de las solicitudes 
de patente entregadas por Universidad, los derechos de Dr. Nuevo ya se habían transferido a 
Com

pañía (que fue adquirida por GrandeCo) y la transferencia subsecuente a Universidad 
fue inválida. –

basado en Stanford v. Roche

La transferencia presente GANA!

Transferencias no presentes  à
“Yo transferiré m

is invenciones 
futuras…

”

à
“Yo acuerdo transferir…

” o 

à
“El em

pleador será titular…
”

8



9

Prelim
inares –

Reflexiones
(A

ctividades Pre-licenciam
iento)

Otros Acuerdos
1. Acuerdos de Investigación: 

¤
¿Debes algún derecho de PI al patrocinador de la investigación?  

¤
¿Utilizaste fondos federales? Requisitos de Bayh-Dole:  ¿Elegiste titulo?  

2. ATM
s, ADCs:  

¤
¿Contiene la invención m

ateriales de terceros? 

¤
¿Fue desarrollada la invención a partir de inform

ación confidencial de terceros?

¤
¿Restringen los térm

inos de cualquier ATM
, ADC, o orden de com

pra al licenciam
iento o 

la com
ercialización de la invención?

3. Otros Acuerdos: 

¤
Acuerdos de Licenciam

iento: ¿Está la invención ya licenciada o com
prom

etida bajo una 
opción? (investigar los territorios/cam

pos de uso/exclusividad)

¤
(inventor de Stanford transfirió sus derechos de patente a Cetus/Roche en un acuerdo 
de consultoría.)
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Posibles A
ctividades  Pre-licenciam

iento

A
D

C
y/o A

TM
 

y/o A
II

Plan de 
N

egocios

H
oja de 

Térm
inos

O
pción

Licencia

10

ATM
 = Acuerdo de Transferencia de M

ateriales 
AII = Acuerdo Inter-Institucional
ADC = Acuerdo de Confidencialidad
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Puede haber m
ucho trabajo prelim

inar 
involucrado…

Acuerdo de Investigación –
puede contener una prom

esa a una licencia a futuras invenciones.

Acuerdo de Transferencia de M
ateriales –

puede tener térm
inos de PI.

Acuerdo de Confidencialidad

Acuerdo Inter-Institucional con Co-Titular –
describe qué  titular gestionará la tram

itación y 
licenciam

iento de la patente, y cóm
o se dividirán los costos y ingresos entre los titulares. Este 

“AII”le da al titular “gestor”el derecho a licenciar los derechos a la invención de am
bas partes.  

Plan de Negocios/Com
ercialización (Evaluación del M

ercado)

Hoja de Térm
inos

Acuerdo de Opción –
(“cortejar”); el titular de PI prom

ete no m
ercadear la PI a cualquier otra 

persona m
ientras la otra parte evalúe su interés en tom

ar una licencia. Típicam
ente, de corto 

plazo; tasa de em
isión; reem

bolso de los gastos de patentam
iento

durante el periodo de 
protección. 

Por fin…
.. un Acuerdo de Licenciam

iento!
11
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Las Partes

Definir las Partes (Quién?)

LICENCIANTE = la parte que licencia.  
LICENCIATARIO = la parte que recebe la licencia.  

¤
¿Está  la licencia lim

itada sólo a la em
presa m

atriz? ¿O se otorga la licencia derechos 
a los subsidiarios?

¤
¿Están los afiliados del licenciatario incluidos en la licencia? ¿Sólo filiales actuales o 
todos los afiliados posibles a lo largo del tiem

po?

Bajo la ley de EE.UU., una em
presa m

atriz no es autom
áticam

ente responsable de las 
acciones de su subsidiario. Si tu acuerdo de licenciam

iento con una em
presa m

atriz tam
bién 

otorga derechos a los subsidiarios de la em
presa, deberías expresam

ente requerir que la 
em

presa m
atriz sea responsable de cualquier infracción por parte del subsidiario.  

Dow
 Jones v. Ablaise, 606 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2010) 

¤
¿Es el licenciatario una entidad pequeña o grande, y necesitas m

odificar el pago de 
cualquiera de las tasas de la oficina de patentes? 
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Los C
onsiderandos

¨
Los C

onsiderandos (Q
ué? Por qué?)

C
onsejo de redacción: Intenta redactar el preám

bulo para que un tercero no 
involucrado pudiera tom

ar el acuerdo y entender por qué y cóm
o llegaste a este 

punto.

13



14

Las D
efiniciones –

¿Por qué im
portan? 

“Yo por este m
edio otorgo al Licenciatario

una licencia exclusiva bajo 
Derechos de Patente, en el Cam

po de Uso Licenciado
en el Territorio 

Licenciado, para hacer, haber hecho, usar, ofrecer en Venta, im
portar, y 

Vender los Productos Licenciados. 
¿Q

ué derechos has transm
itido y a quién? 

¿Están las Filiales/Subsidiarios incluidos en la definición de Licenciatario? 
¿Están las m

ejoras futuras incluidas en la definición de Derechos de Patente?
¿Pueden los distribuidores vender productos? 

14
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D
efinir D

erechos de Patente/Propiedad 
Q

ué estás licenciando? 
¨

Qué PROPIEDAD se está licenciando?
¤

Derechos de patente? 
¤

M
ateriales tangibles?

¤
Derechos de autor?

¤
Know

-how
? 

¤
M

arcas? 
¤

M
ejoras?

¨
Describir tu invención y los productos licenciados
¤

Son dos cosas distintas.
¤

La invención pertenece al Licenciante.
¤

Los productos licenciados describen lo que el Licenciatario va a hacer con la 
invención del Licenciante.

¤
Estas definiciones afectarán los pagos!

Debes saber qué estás 
licenciando! 
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D
erechos de Propiedad Protección Intelectual  

para Plantas en EEU
U

U.S. Patentand 
Tradem

ark
Office (USPTO)

●
Patente de Utilidad
Ø

Todas las tecnologias

●
Patentde Plantas (PPA)
Ø

Plantas reproducidas 

Asexualm
ente

USDA-PlantVariety
Protection

Office (PVPO)

●
Certificado

de Protección 
de Variedades de Plantas 
(PVPA)

Ø
Variedades 
reproducidas a través de 
sem

illas

Ø
Tubérculos digestibles 
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Requerim
ientos básicos:

•
La planta es nueva y distinta de otras variedades 
conocidas

•
La planta ha sido propagada asexualm

ente
•

Si se "descubrió", la planta se encontró en un área 
cultivada

•
La descripción debe ser lo m

ás com
pleta y com

pleta 
posible

•
Non No es obvio

•
Útil 

Patente de Plantas



Patentes de U
tilidad

¨
Estándares de 
Patentabilidad

Básicos
¤

Utilidad
¤

Novedad
¤

Actividad Inventiva
¤

Requisitos de Form
a

¤
Habilitación

¤
Definitividad

¨
Que es posible proteger: 
¤

Genes de plantas 
m

odificados, proteínas, 
productos

¤
Fenotipo de plantas 
transgénicas (es decir, 
características observables

¤
Clase de variedades con 
rasgos específicos

¤
Variedad Vegetal

¤
Partes de plantas: células, 
tejidos, etc.

¤
M

étodos de producción o uso 
de plantas / variedades
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Requerim
ientos básicos :

¨
Nuevo, distinto, uniform

e, estable
¨

Las plantas deben ser sexualm
ente reproducibles

¨
Denom

inación
¨

Depósito de m
aterial de propagación

¤
Alm

acenado en el Centro Nacional de USDA para la 
Preservación de Recursos Genéticos

(NCGP) 

C
ertificado de V

ariedad Vegetal (PV
P)
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Ser C
uidadoso al Licenciar M

ejoras 
Futuras! 

La inventora Alicia inventa un nuevo com
puesto para neutralizar el veneno de 

m
ordeduras de serpiente. Ella entrega la solicitud de patente No. 1. La inventora Alicia 

concede una licencia exclusiva a los derechos de patente de la solicitud No. 1 y “todas 
futuras m

ejoras” a M
edCo.  

Lam
entablem

ente, durante los ensayos clínicos, la droga causa nausea en los pacientes.

Alicia recebe un proyecto de Pharm
aCo

para investigar el efecto secundario de nausea de 
la droga. El convenio de investigación con Pharm

aCo
prom

ete a Pharm
aCo

una licencia 
exclusiva a todas las invenciones realizadas bajo el convenio de investigación con 
financiación de Pharm

aCo.  

Bajo el proyecto de Pharm
aCo, Alicia descubre que m

ezclar el com
puesto con jengibre 

durante el proceso de fabricación resulta en una droga m
ejorada que neutraliza el 

veneno de serpiente sin provocar nausea. Alicia entrega la solicitud de patente No. 2. 

¿Debe Alicia licenciar los derechos a la solicitud de patente No. 2 a M
edCo

o a 
Pharm

aCo? 
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Ser C
uidadoso al Licenciar K

now
-H

ow

Consideraciones al incluir “know
-how

”en la definición de los 
Derechos de Propiedad/Patente 

====================================================================

1.¿Cóm
o lo defines? ¿Com

o sabes si lo has entregado? 
2.Entender las expectativas de las partes:

Si el know
-how

 es parte de las capacidades o el conocim
iento de tu 

em
pleado/personal, ¿le obligas a transferir esas capacidades/conocim

iento al 
licenciatario? 
¿Q

ué com
prom

iso de tiem
po está im

plicado para el profesor? ¿Q
ué ocurre si la 

com
pañía quiere capacitación continua para todos sus em

pleados por un periodo de 
20 años? 
¿Q

ué pasa si acuerdas licenciar el know
-how

 y el profesor acepta una posición en otra 
institución y se m

uda allí?
¿Reservaste derechos?  
¿Puede el profesor todavía practicar su propio know

-how
? 

21
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D
efiniciones: Los Productos Licenciados

Ejem
plos: 

v
“Los Productos Licenciados se definen com

o los productos del Licenciatario que 
incorporen la Propiedad y que son específicam

ente descritos en el Anexo A.”

v
“Los Productos Licenciados se definen com

o cualquier producto vendido por el 
Licenciatario que incorpore la Propiedad.” (Cuidado!)

v
Cuidado:considerar una situación en la cual el Licenciatario utiliza 
tu PI para crear un nuevo producto y el nuevo producto, una vez 
listo para venderse, no incorpora de m

anera directa tu PI.  
--Co. utiliza tu propiedad para probar sus productos antes de 
ponerlos en el m

ercado.  
--Co. vende progenie/células producidos por tu propiedad. 
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D
efiniciones: Los Productos Licenciados

“Producto
Licenciado”

sig
n

ific
a

c
u

a
lq

u
ie

r
p

ro
d

u
c
to

,
m

a
te

ria
l,

k
it,

u
o

tro
a

rtic
u

lo
d

e
m

a
n

u
fa

c
tu

ra
o

c
o

m
p

o
sic

ió
n

d
e

m
a

te
ria

q
u

e
c
u

a
n

d
o

,
a

l
h

a
c
e

r,
u

sa
r,

v
e

n
d

e
r,

o
fre

c
e

r
e

n
v
e

n
ta

,
o

im
p

o
rta

r
e

l
c
u

a
l

(a
)

si
n

o
fu

e
ra

p
o

r
la

lic
e

n
c
ia

,o
in

d
u

c
iría

la
in

fra
c
c
ió

n
d

e
u

n
a

R
e

iv
in

d
ic

a
c
ió

n
V

á
lid

a
d

e
c
u

a
lq

u
ie

r
p

a
te

n
te

c
o

n
c
e

d
id

a
,

n
o

e
x
p

ira
d

a
b

a
jo

lo
s

D
e

re
c
h

o
s

d
e

P
a

te
n

te
,

o
(b

)
e

stá
c
u

b
ie

rto
p

o
r

u
n

a
re

iv
in

d
ic

a
c
ió

n
d

e
u

n
a

so
lic

itu
d

d
e

p
a

te
n

te
p

e
n

d
ie

n
te

b
a

jo
lo

s
D

e
re

c
h

o
s

d
e

P
a

te
n

te
.

E
l

u
so

lite
ra

l
(b

)
d

e
e

ste
a

rtíc
u

lo
d

e
“c

u
b

ie
rto

p
o

r
u

n
a

re
iv

in
d

ic
a

c
ió

n
d

e
u

n
a

so
lic

itu
d

d
e

p
a

te
n

te
p

e
n

d
ie

n
te

”
sig

n
ific

a
q

u
e

h
a

c
e

r,
u

sa
r,

v
e

n
d

e
r,

o
fre

c
e

r
e

n
v
e

n
ta

,
o

im
p

o
rta

r
si

n
o

fu
e

ra
p

o
r

la
lic

e
n

c
ia

c
o

n
c
e

d
id

a
p

o
r

m
e

d
io

d
e

e
ste

A
c
u

e
rd

o
,

c
o

n
stitu

iría
in

fra
c
c
ió

n
,

in
fra

c
c
ió

n
c
o

n
trib

u
tiv

a
,

o
in

d
u

c
c
ió

n
d

e
in

fra
c
c
ió

n
,

d
e

ta
l

re
iv

in
d

ic
a

c
ió

n
si

e
sta

re
iv

in
d

ic
a

c
ió

n
fu

e
se

c
o

n
c
e

d
id

a
.

v
S

e
 p

u
e

d
e

n
 a

g
re

g
a

r d
e

fin
ic

io
n

e
s d

e
 “Servicios Licenciados”y “M

étodos 
Licenciados”
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D
efiniciones: Los Productos Licenciados

“Producto
Licenciado”

sig
n

ific
a

c
u

a
lq

u
ie

r
p

la
n

ta
o

p
a

rte
s

d
e

p
la

n
ta

s
d

e
l

C
u

ltiv
a

r
L
ic

e
n

c
ia

d
o

y
la

se
m

illa
,

p
ro

g
e

n
ie

(in
c
lu

id
a

la
p

ro
g

e
n

ie
d

e

p
lá

n
tu

la
s)

y
d

e
riv

a
d

o
s

d
e

ta
le

s
p

la
n

ta
s

y
p

a
rte

s
d

e
p

la
n

ta
s,

in
c
lu

y
e

n
d

o
,

e
n

tre
o

tro
s:

(1
)

p
la

n
ta

s
o

m
a

te
ria

l
v
e

g
e

ta
tiv

o
e

n
tu

b
o

s
d

e
e

n
sa

y
o

,
(2

)

c
u

a
lq

u
ie

r
m

a
te

ria
l

v
e

g
e

ta
tiv

o
c
a

p
a

z
d

e
p

ro
p

a
g
a

rse
a

se
x
u

a
lm

e
n

te
o

m
ic

ro
p

ro
p

a
g
a

rse
,

(3
)

m
a

te
ria

l
m

e
riste

m
á

tico
,

(4
)

p
la

n
ta

s
a

ra
íz

d
e

sn
u

d
a

,

(5
)

p
la

n
ta

s
e

n
e

l
su

e
lo

u
o

tro
m

a
te

ria
l

n
u

tritiv
o

,
(6

)
te

jid
o

v
e

g
e

ta
l

c
a

p
a

z

d
e

p
ro

p
a

g
a

rse
e

n
c
u

ltiv
o

tisu
la

r
o

p
o

r
c
u

a
lq

u
ie

r
o

tro
m

e
d

io
;

p
o

r
la

c
u

a
l

la
propagación,

el
uso,

la
venta,

la
oferta

para
la

venta
o

la
im

portación,de
loscuales,salvo

la
licencia

otorgada
en

este
Acuerdo,

infringirían,
contribuirían

o
inducirían

a
la

infracción
de

cualquier
derecho

de
patente

o
certificado

de
obtentorde

la
planta.

v
S

e
 p

u
e

d
e

n
 a

g
re

g
a

r d
e

fin
ic

io
n

e
s d

e
 “Servicios Licenciados”y “M

étodos 
Licenciados”
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D
efiniciones: C

am
po de U

so

v
¿Desarrollará/Com

ercializará el Licenciatario en todos los 
cam

pos?  
v

Revisar el plan de com
ercialización -¿tienen la intención de desarrollar la 

invención en todos los cam
pos? ¿Son capaces de hacerlo?  

v
¿Q

uerrás licenciar el uso en otros cam
pos a otras com

pañías 
en el futuro?

v
¿Se han descubierto ya todos los usos/aplicaciones de la 
invención?

v
Ver Shotw

ellSL. 2007. Field-of-Use Licensing.  En IntellectualProperty
M

anagem
ent in 

Health
and AgriculturalInnovation: A Handbook

of BestPractices(eds. A Krattiger, RT 
M

ahoney, L N
elson, et al.) M

IHR: O
xford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A.

25
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D
efiniciones: Territorio Licenciado

v
¿Dónde tienes derechos?
“M

undialm
ente”

com
ún, pero no 

preferido cuando solo
se licencian los derechos
de patente. (Puede ser
apropiado al licenciar
know

-how, datos, etc.) 

26
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U
n vistazo m

ás a las D
efiniciones…

Para resum
ir:  Aquí están las definiciones típicas que se recom

ienda 
considerar incluir en la cláusula de concesión de un acuerdo de 
licenciam

iento:
Licenciatario
Derechos de Patente
Producto Licenciado
Cam

po de Uso Licenciado
Territorio Licenciado
Vender/Haber vendido (discutirem

os esto luego)

27
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C
láusula de C

oncesión: Introducción

¨
Com

ponentes de una cláusula de concesión

¤
Tipo de licencia (exclusiva o no-exclusiva)

¤
Propiedad o PI identificada

¤
Derechos otorgados

¤
Lim

itaciones (cam
po de uso; territorio; derechos reservados por el 

Licenciante)

¤
Sublicenciam

iento

¤
Nación favorecida (cuidado!)

28
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C
láusula  C

oncesión: D
erechos O

torgados

Derechos otorgados regularm
ente:   “hacer, usar, vender, y im

portar”

¿Q
ué pasa con “haber hecho”?  

Una concesión para hacer, usar y vender im
plícitam

ente incluye el derecho de “haber 
hecho.”No obstante, puedes explícitam

ente incluir “haber hecho”si quieres. 
Corebrace

v. StarSeism
ic, 566 F.3d 1069 (Fed. Cir. 2009).  

¿Q
ué pasa con “haber vendido”? 

“Vender”típicam
ente no considera incluir “haber vendido.”

“Haber vendido”im
plica una cadena de distribución. ¿Q

uién vendería? 
¿Cóm

o afectaría este detalle a com
o se le pagan regalías  al Licenciante?  

29
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C
láusula C

oncesión: “H
aber vendido”

El titular de PI Randiotorga una licencia al Licenciatario David con una tasa de 
regalía de 1%

 (de ventas brutas). La cláusula de concesión dice: 

“Yo concedo al Licenciatario David una licencia exclusiva bajo los Derechos de 
Patente, en el Cam

po de Uso Licenciado en el Territorio Licenciado, para hacer, 
haber hecho, usar, ofrecer en venta, im

portar, vendery haber vendido
los 

Productos Licenciados.”

David ofrece el producto en su sitio w
eb por $100/unidad.

David entrega un inform
e de regalías a Randiespecificando: 

Unidades vendidas:  20.  
Regalías pagables a Randi: $50 * 20 unidades* 1%

 =  $10

¿Qué pasó?
30
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C
láusula C

oncesión: 
“M

ultiplicar y/ o Propagar ”31

La clausula de concesión en licencias de variedades vegetales 
suele incluir lenguaje adicional:

El titular de PI otorga al Licenciatario, en virtud de los derechos de patente de 
la planta y/o certificado de obtentor, el derecho exclusivo de propagar y 
m

ultiplicar de form
a sexual/asexual los productos bajo licencia en tierras de 

propiedad o bajo el control del licenciatario únicam
ente en California, …
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C
láusula de C

oncesión: Introducción

¨
Com

ponentes de una cláusula de concesión

¤
Tipo de Licencia (exclusiva o no-exclusiva)

¤
Propiedad o PI identificada 

¤
Derechos concedidas

¤
Lim

itaciones (cam
po de uso; territorio; derechos reservados por el 

Licenciante)

¤
Sublicenciam

iento

¤
Nación favorecida (cuidado!)

32
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C
láusula de C

oncesión -
D

erechos de Sublicenciam
iento

Derechos de Sublicenciam
iento

n
¿
Q

u
ie
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s
 o
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 d
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 d
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C
láusula C

oncesión -
N

aciones Favorecidas

Cláusula de Naciones Favorecidas
¨Una cláusula de “naciones favorecidas” o “licenciatario m

ás favorecido” prom
ete 

que el Licenciante no otorgará una licencia a otra parte con térm
inos m

ás 
favorables que los que se conceden en el acuerdo de licenciam

iento existente.

¨Puede ser que esta cláusula sea solicitada en acuerdos de investigación, licencias 
no-exclusivas, licencias exclusivas lim

itadas por territorio, cam
po de uso, etc.

Cuidado:Puede ser difícil determ
inar si un conjunto de térm

inos es “m
ás favorable” 

que otro. Por ejem
plo:

34

Térm
inos 1

Térm
inos 2

Tasa inicial
$100.000

$50.000

C
ostos de Patente

Sólo EPO
 

Australia, Japón, EE.U
U

.

D
iligencia

1ª venta en prim
eros 12 m

eses
C

om
unicado de prensa dentro de 6 

m
eses

Seguro
$ requerido

$$$$ requerido

D
erechos reservados

Algunos
M

ás



35

C
láusula de C

oncesión: D
erechos Reservados

¿Q
ué derechos, si los hay, retiene el Licenciante? 

U
sos para 

investigación y 
educación

U
sos hum

anitarios
U

so en países en 
vías de desarrollo

D
erechos del gobierno 

de EE.U
U

. (A
cta Bayh-

D
ole)

D
erechos a licenciar en 

otros C
am

pos de U
so o 

Territorios

O
tras obligaciones a 

terceros (i.e., 
patrocinadores, A

TM
s)?

35
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C
láusula C

oncesión: D
erechos Reservados

“Las universidades deben reservar el derecho a practicar las 
invenciones licenciadas y a perm

itir que otras organizaciones sin fines 
de lucro y gubernam

entales tam
bién lo hagan.”

Si no reservas explícitam
ente estos derechos, ¿puede ser que tus profesores 

tengan prohibido usar sus propias invenciones en sus propios proyectos de 
investigación? 

¿Q
ué pasa si el inventor sale de tu institución a trabajar en otro sitio? ¿Puede 

usar sus invenciones para fines de investigación y/o educación en la nueva 
institución? 

36
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C
onsideración

La consideración es algo de valor dado por am
bas partes en un convenio que 

les induce a entrar en el acuerdo para intercam
biar actuaciones m

utuas.

La consideración proporcionada por el Licenciatario norm
alm

ente es 
(aunque no tiene que ser) de naturaleza financiera.

Las próxim
as lám

inas se centran en la consideración financiera (y la equidad). 

37
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Tipos de C
onsideración

Existen varios tipos de consideración financiera: 
Tasas:  

-tasas de em
isión

-tasas de m
antenim

iento 
-pagos de hito
-tasas de subscripción

Equidad:  -varias opciones distintas

Costos de Patente:   -pasados 
-futuros
-variaciones –

por territorio, por tipo de solicitud

Regalías:
-regalías ganadas 

-regalías m
ínim

as anuales 
-variaciones –

contra el apilam
iento de regalías y productos com

binados 

Otros:
Acuerdos de investigación (ten cuidado, el caso de Singer), contribuciones en especie, 

licenciam
iento cruzado...
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C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías

Em
isión

-
U

na tasa de em
isión 

típicam
ente es una tasa 

de sola una vez, debida 
cuando se firm

a el 
docum

ento, o 
inm

ediatam
ente 

después.

-
Puedes cobrar una 

tasa de em
isión para un 

acuerdo de opción, una 
licencia, una 
enm

ienda…

-
En la hoja de térm

inos, 
se puede com

prom
eter 

y dividir la tasa en 
varios pagos a lo largo 
del tiem

po.

M
antenim

iento
-

U
na tasa de m

antenim
iento es 

una tasa que se paga 
regularm

ente (anualm
ente si 

quieres) hasta que el 
Licenciatario alcance la 
prim

era venta del producto 
licenciado.    

-
Incentiva a que el 

Licenciatario ponga el producto 
en el m

ercado, y da $$ al 
Licenciante antes de que se 
inicien las ventas del producto.

-
U

na vez que se em
piecen las 

ventas, los pagos de regalías 
reem

plazan los pagos de 
m

antenim
iento.  

H
itos

-
U

n pago de hito es un 
pago debido cuando 
ocurra un cierto evento 
de desarrollo.  

-
Ver la sección de 

diligencia.

-
Ten cuidado de no 

estorbar al Licenciatario 
en un m

om
ento crítico 

del desarrollo del 
producto!

Subscripción
-

U
na tasa de 

subscripción es una tasa 
que se paga 
regularm

ente, 
típicam

ente hasta la 
expiración de la 
licencia. Estas tasas son 
utilizadas a veces en 
licencias no-exclusivas o 
licencias para 
herram

ientas de 
investigación, o m

étodos 
de investigación. Esta 
tasa norm

alm
ente 

reem
plaza a cualquier 

pago de regalías. 

39
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¿Qué pasa si el Licenciatario prefiere (o solo puede) dar equidad 
(acciones del Licenciatario) en lugar de efectivo?

¤
Si aceptas equidad, considera aceptarla parcialm

ente en 
lugar de efectivo. 
n

¿Cuánto puede pagar el Licenciatario en efectivo? 
* Recuerda el objetivo m

utuo: el Licenciatario necesita activos líquidos 
para las actividades de desarrollo y com

ercialización de la tecnología 
para poder poner el producto en el m

ercado!  
¤

Identificar claram
ente las acciones

n
De una com

pañía establecida?
n

De una com
pañía a ser form

ada? 

40

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Algunos puntos a considerar al tom
ar equidad 

Valorización: Valor de m
ercado en la fecha de ejecución del acuerdo de 

licenciam
iento? Otro valor/otra fecha? 

n
(Si hay una política de distribución al inventor) Estás recibiendo 
consideración justa para los inventores? Considerar el valor en efectivo 
cuando las acciones se convierten en efectivo. Considerar la volatilidad 
relativa de las acciones.

¿Tendrán las acciones el derecho al voto? Derechos sin el derecho al voto?  

U
na discusión profunda de equidad queda fuera del alcance de esta presentación. 

D
erechos de piggyback…

 pero aquí están algunas citas de posible interés:

M
aryann

Feldm
an, Irw

in
Feller, Janet Bercovitz, Richard Burton, (2002) Equity

and the
Technology

Transfer Strategies
of A

m
erican Research

U
niversities. M

anagem
ent Science

48(1):105-121. 
http://dx.doi.org/10.1287/m

nsc.48.1.105.14276

¤
M

ichael J Bray, Jam
es N

 Lee, (2000) U
niversity

Revenues
from

Technology
Transfer: Licensing

Fees
vs. Equity

Positions. Journalof Business Venturing
15(5): 385-392.

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Pasado, presente, futuro

Restringido por territorio?

Pagar por adelantado?  
(cuenta de anticipo)

Pagar a la factura?  

Lím
ite?  

Eventos extraordinarios 
(oposiciones, apelaciones, etc.)

Revisitarem
os los 

Costos de 
Patente en la 
sección de 
Tram

itación/ 
M

antenim
iento 

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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¨
Sub-agenda de Regalías:

1.
Definiciones claves: Ventas, Ventas Brutas, Ventas Netas

2.
Regalías Ganadas vs. Regalías Anuales M

ínim
as

3.
Regalías para Productos Com

binados 
4.

M
onitoreo

43

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Es m
uy im

portante definir “Venta”cuidadosam
ente y intencionalm

ente (“oferta 
de Venta,” “Haber Vendido,” “Vender”) 

Considerarás los siguientes una “Venta”?

¨Cualquier transferencia de un Producto Licenciado?

¨Transferencias a afiliados o agentes?

¨Transferencias de intercam
bio?

¨Transferencias de form
a gratuita?

Si no es una Venta, recibirás algún tipo de consideración de regalía por la 
transacción?

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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La cantidad de “Ventas Brutas” son los ingresos (al “precio de m
ercado”) recibidos 

por los productos y servicios a lo largo de algún periodo de tiem
po.

La cantidad de “Ventas Netas” son las ventas brutas reducidas por ciertas 
deducciones acordadas. Una tasa de regalías (%

) puede ser aplicada, o a las ventas 
brutas (m

enos com
ún), o a las ventas netas (m

ás com
ún).

¨Las deducciones aplicadas a las ventas brutas para llegar a la cantidad de ventas 
netas es uno de los puntos m

ás negociados en m
uchos acuerdos de 

licenciam
iento. 

¨Ciertas deducciones se consideran “actuales y habituales”. Sin em
bargo, no existe 

una definición/lista estándar. Si el Licenciatario negocia m
uchas deducciones, 

puede reducir el pago de regalías ganadas que debe al Licenciante porque pagaría 
en base a una cantidad m

enor. 
45

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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C
om

o Licenciante, perm
itirías que las siguientes ítem

s 
se deduzcan de las ventas brutas del Licenciatario? 

o
Descuento de calidad: Puede ayudar a increm

entar las ventas, beneficiando a 
am

bas partes. Posible desventaja: Si el Licenciatario vende a distribuidores a un 
precio reducido, puede dism

inuir la línea de fondo general.

o
Deuda incobrable/cuentas no colectables: Licenciatario decide a quién 
vender y puede perseguir deudas no pagadas. (cancelación de im

puestos?)

o
M

ercadeo/deducción publicitaria: Costo estándar de hacer negocios. 
Parecido a pagar com

isiones a em
pleados y a m

antener cobertura de seguros. 

o
Deducción de tarifas: Licenciatario puede querer un ‘crédito’contra las tasas 
pagadas. Esto desvaloriza las tasas. 

o
Transporte: Típicam

ente estándar y habitual.

o
Créditos/devoluciones: Típicam

ente estándar y habitual.

o
Im

puestos: Algunos im
puestos son reem

bolsables al contribuyente.
46
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Licenciante y Licenciatario tam
bién pueden sim

plem
ente insertar 

un lím
ite:

“En ningún evento superará la cantidad total de deducciones a m
ás del diez 

por ciento (10%
) de las Ventas Brutas…

”

47

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Qué pasa con las ventas realizadas por Distribuidores o 
Sublicenciatarios? 

¤
Ventas del Licenciatario al distribuidor frecuentem

ente ocurren 
a un precio m

ucho por debajo del precio de m
ercado original. 

¤
Lenguaje opcional: 

“Para los propósitos de calcular las Ventas Netas, una Venta 
al Sublicenciatario

(o al distribuidor) para uso final del 
Sublicenciatario

(o distribuidor) se tratará com
o si fuera una 

Venta al precio de m
ercado original del Licenciatario.”

¤
No favorable para el Licenciatario.

48

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Regalías G
anadas: V

ariaciaciones

Regalía Ganada = 
TR%

 x Ventas Netas

Sim
ple: 1 TR

O: diferentes 
TTRR para 
distintas 

aplicaciones:

2%
 V.N del P.L. en el CDU 

hum
ano, y

3%
 V.N. Del P.L. En el CDU 

veterano

O: diferentes 
TTRR para 

cantidades de 
ventas

2%
 V.N. de todo P.L., 

donde V.N. en un año 
calendario es ≤ $5M

M
, o 

3%
 V.N. de todo P.L., 

donde V.N. en un año 
calendario es ≥ $5M

M
. 

Variación:
Por uso / por 

unidad
49

TR = tasa de regalía
VN = ventas netas
PL = producto 
licenciado
CDU = cam

po de uso
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Regalías –
otra variación

En lugar de usar un porcentaje de ganancias, puedes 
usar un pago de precio fijo por unidad vendida.

Precio ($x) por unidad vendida

Ejem
plo: 

$5USD de cada Producto Licenciado vendido por el Licenciatario. 

50

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Anteriores lám
inas sobre pagos de “Regalías Ganadas.”Las “Regalías 

Anuales M
ínim

as” (RAM
s)son distintas de las regalías ganadas.  

Una RAM
 es un pago m

ínim
o garantizado que el Licenciatario pagará al 

Licenciante, sin im
portar las ventas del Licenciatario durante el periodo.

Ejem
plo:Antes

del28
de

febrero
de

cada
año,elLicenciatario

pagará
alLicenciante

una
RAM

de
$25.000,loable

contra
la

regalía
ganada.Alfinaldelaño

(periodo
de

reportaje),silasregalíasganadasdelLicenciatario
(TR%

x
VentasNetas)son

m
ayores

de
$25.000,

el
Licenciatario

deberá
pagar

el
balance.

Si
las

regalías
ganadas

son
m
enos

de
$25.000,elLicenciatario

no
tendrá

que
pagar

m
ás

(pero
tam

poco
se

le
reem

bolsará
nada

de
los$25K).

¨
RAM

sgarantizan que se realice un pago anual m
ínim

o al Licenciante.  (Ayuda 
con las distribuciones a los inventores)

51

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Producto de Com
binación Ejem

plo No.1:
Diseñas un nuevo lim

piaparabrisas. Una com
pañía autom

otriz quiere 
licenciar los derechos a tus lim

piaparabrisas y instalarlos en todos los 
autos nuevos que produce. Pides una tasa de regalías de 5%

.

El precio del auto es US$30.000. 
La com

pañía tam
bién vende tus lim

piaparabrisas, individualm
ente, com

o 
repuesto. El precio del lim

piaparabrisas, solo, es de US$25.

Qué cantidad de regalías ganadas 
recebes de
cada Venta? 

52

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Es m
ás fácil determ

inar el valor atribuible al com
ponente 

licenciado (vs. el producto de com
binación) si el 

com
ponente licenciado ha sido vendido por separado. 

53

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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Producto de Com
binación Ejem

plo No.2:
Descubres un nuevo com

puesto terapéutico (m
edicina) para tratar el 

asm
a. La m

ejor m
anera de adm

inistrar el m
edicam

ento es a través de 
un inhalador. Pides la tasa de regalías ganadas de 1%

 de las VN
.  

El producto (inhalador + m
edicam

ento) se vende por U
S$50.

Se aplica la tasa de regalías de 1%
 a:    

> el precio de lista del producto? ($50) o
> el valor atribuible al ingrediente activo, no el valor 

atribuible al inhalador (dispositivo de adm
inistración)?

54

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías



55

Tam
b

ién
ver

articu
lo

s
:

¨
Jo

n
es K

J, M
E W

h
ith

am
an

d
 P

S H
an

d
ler. 2007. P

ro
b

lem
s w

ith
 R

o
yalty R

ates, R
o

yalty Stackin
g, 

an
d

 R
o

yalty Packin
g Issu

es.*  

¨
N

elsen
 L. 2007. Evalu

atin
g Inven

tio
n

s fro
m

 R
esearch

 In
stitu

tio
n

s.* 

(Sectio
n

 2.3, “W
h

at to
 C

h
arge fo

r th
e Inven

tio
n

.”)

¨
Po

tter R
H

. 2007. Tech
n

o
lo

gy V
alu

atio
n

: A
n

 In
tro

d
u

ctio
n

.* 

¨
R

azgaitis
R

. 2007. P
ricin

g th
e In

tellectu
al P

ro
p

erty o
f Early-Stage Tech

n
o

lo
gies: A

 P
rim

er o
f 

B
asic V

alu
atio

n
 To

o
ls an

d
 C

o
n

sid
eratio

n
s.* 

*A
ll in

 Intellectual Property M
anagem

ent in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of 
Best Practices (ed

s. A
 Krattiger, R

T M
ah

o
n

ey, L N
elsen

, et al.) M
IH

R
: O

xfo
rd

, U
.K

., an
d

 P
IP

R
A

: 
D

avis, U
.S.A

.
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¨
Recolección y M

onitoreo:

¤
Pagable en qué m

oneda?  
n

Q
ué pasa si la Venta se realiza en otra m

oneda? Especificar el 
m

ecanism
o para determ

inar la tasa de cam
bio. 

¤
Requisitos de reportaje de regalías
n

¿Q
ué quieres ver en los inform

es de regalías? 
n

¿Con qué frecuencia quieres los inform
es? 

n
¿Q

ué puede ser eDisposición
de Libros Contables y Récords 

n
xam

inado? ¿Por quién? ¿Cuán frecuente? ¿Q
uién paga?

56

C
onsideración: Tasas, Equidad, C

ostos de 
Patente, Regalías
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H
itos

de D
iligencia

“Las licencias exclusivas deben ser estructuradas en una 
m

anera que fom
ente al desarrollo y uso de la tecnología.”

--Los Nueve Puntos…

“No planificar es planificar fracasar.” 
--Alan Lakein

(autor de Tim
e M

anagem
ent Tools)

57
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¨
¿Por qué es la diligencia im

portante en un acuerdo de 
licenciam

iento?
¤

Confirm
a los objetivos de desarrollo y com

ercialización del 
Licenciatario

¤
Determ

ina cuando la licencia em
pezaría a generar ingresos a 

través de ventas
¤

Puede ser una fuente de ingresos en sí m
ism

a (pagos de hito)
¤

Base para term
inación por el Licenciante

H
itos de D

iligencia
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H
itos

de D
iligencia

¨
Los Licenciatarios típicam

ente quieren que las obligaciones de 
diligencia sean vagam

ente escritas (laxas). 
¤

No pueden garantizar las líneas del tiem
po para la aprobación 

regulatoria, lanzam
iento del producto, o ventas del producto.  

¤
No quieren perder derechos si no cum

plen con una fecha tope.

¨
Los Licenciantes (inclusive las Universidades) típicam

ente quieren 
obligaciones de diligencia específicas y claram

ente definidas:
¤

Actividades claram
ente definidas; fechas lím

ites rígidas

¤
“el Licenciatario se com

prom
ete específicam

ente a cum
plir con los 

siguientes hitos:

Com
pletar X antes de [fecha]; Com

pletar Y antes de [fecha]…
”
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A
nticipar Problem

a -
Especificar 

Explícitam
ente  Parám

etros Inform
e

Ejem
plo:

“Cada inform
e de progreso presentará un resum

en 
suficientem

ente detallado
de las actividades del Licenciatario 

para que el Licenciante pueda evaluar y determ
inar el progreso 

del Licenciatario en el desarrollo de los Productos Licenciados e 
incluirá: 

n
Un resum

en del trabajo com
pletado y el progreso; 

n
El calendario actual de los eventos e hitos anticipados;

n
Y las fechas anticipadas de introducción al m

ercado.”
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Igual para los inform
es de regalías:

“Cada inform
e de regalías incluirá al m

enos: 
n

El num
ero de Productos Licenciados fabricados y el 

num
ero vendido; 

n
Ingresos brutos; 

n
Ventas netas; y

n
Regalías Ganadas totales debidas al Licenciante.”

Puedes añadir esto a la lista…

A
nticipar Problem

a -
Especificar 

Explícitam
ente  Parám

etros Inform
e
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H
itos
D
iligencia

Supongam
os que hitos 1(a) y 1(b) cum

plidos...
Hitos posteriores se retrasan…

Qué haces?

Ø
No responder. Están actuando en una m

anera com
ercialm

ente 
razonable

Ø
Esperar hasta que no cum

plan con un hito y luego dem
andarlos 

por incum
plim

iento de contrato.

Ø
Enviar una notificación de incum

plim
iento del contrato. 

Ø
Enm

endar el acuerdo. 

Ø
Otros? 
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¨
(Durante la redacción): Incorporar extensiones opcionales: 
¤

“Si el Licenciatario no puede cum
plir cualquiera de sus obligaciones de 

diligencia, el Licenciatario tendrá la opción de extender la fecha lím
ite de 

cualquiera de tales obligaciones de diligencia por un periodo de seis (6) m
eses 

m
ediante el pago de Cinco M

il D
ólares ($5.000)…

”

¨
(Durante la redacción): Incorporar sanciones:
¤

“Si el Licenciatario opta por no extender la obligación o si no la cum
ple antes de 

la fecha lím
ite extendida, el Licenciante tendrá el derecho y la opción de, o 

term
inar este A

cuerdo, o convertir la licencia exclusiva del Licenciatario en una 
licencia no-exclusiva…

”

¨
Enm

ienda:  
¤

Q
uieres cobrar una tasa de enm

ienda? 

¤
Cuidado con líneas del tiem

po optim
istas. 

H
itos
D
iligencia
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Cóm
o sabrás si el Licenciatario está cum

pliendo? 
Presta atención a lo que hace el Licenciatario.

Inform
es de progreso

Especificar 
específicam

ente los 
requisitos del inform

e:
¿Q

ué quieres ver en los 
inform

es?
¿Con qué frecuencia 

quieres verlos? 

M
onitorear fechas lím

ites 
/

Obligaciones del 
Licenciatario

Ver Feindt HH. 2007. 
Adm

inistration of Technology 
Licenses.  In Intellectual Property 
M

anagem
ent in Health and 

Agricultural Innovation: A 
Handbook of Best Practices(eds. A 
Krattiger, RT M

ahoney, L Nelson, et 
al.) M

IHR: Oxford, U.K., and PIPRA: 
Davis, U.S.A.

Vigilar el m
ercado

64

H
itos
D
iligencia
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D
iligencia -

M
onitoreando regalías 

¿Q
ué puedes hacer?

En
elcontrato

Pos-ejecución



66

D
iligencia -

Escenario sorpresa!

¨
AgTeccum

ple los hitos de diligencia enm
endados;

¨
AgTecpayspaga todo el dinero adeudado y calcula 
apropiadam

ente las Ventas Netas;
¨

AgTecenvía inform
es satisfactorios a tiem

po;
¨

AgTeccum
ple con los térm

inos del Acuerdo; y…
…

AgTecpresenta una dem
anda (sentencia declarativa) para 

invalidar tu patente para la cual tiene una licencia
Que haces?
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C
asos Ilustrativos

¨
M

edIm
m

une, Inc. v. Genentech, Inc., U.S. Suprem
e

CourtNo. 05-608 (Jan. 9, 2007)
¨

En la fase de redacción
¤

“…
este Acuerdo term

inará inm
ediatam

ente, si el 
Licenciatario presenta una dem

anda que incluye de 
cualquier m

anera la aserción que cualquier porción de los 
Derechos de Patente es inválida o no ejecutable, donde la 
presentación de tal dem

anda es hecha por parte del 
Licenciatario, por un tercero a nom

bre del Licenciatario, o 
por un tercero a insistencias del Licenciatario.”
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Resum
en de D

iligencia

Pensar en el futuro: ¿Qué opciones querrías 
si el Licenciatario no cum

ple con los hitos? 
Al redactar: Incluir extensiones opcionales 

Por e.j.: Licenciatario
puede “com

prar” 6 m
eses 

adicionales por $$

Al redactar: Incluir sanciones.
Por e.j.: Licenciatario puede term

inar o hacer la 
licencia no-exclusiva.

Enm
endar?

Enm
ienda que actualice los hitos y/o las fechas 

lím
ites. 

Noticia de Fallo de Cum
plim

iento?
¿A qué se com

prom
etió el Licenciatario 

realm
ente hacer? 68
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Térm
ino (V

ida del A
cuerdo)

Perpetuo 
Acuerdo continua hasta 
ser term

inado por una 
de las partes.
(Nota de precaución: 
cuando se expiran las 
patentes, ¿existe otra 
consideración presente 
para hacer que el contrato 
perm

anezca válido?)

Vida de la Patente
Térm

ino m
ás largo 

puede ser beneficial si 
am

bas partes quieren 
tener un com

prom
iso al 

largo plazo.
•

Lo típico: vida de los 
derechos de la 
expiración de la últim

a 
patente.*

Fijo
Corto plazo (2, 5, 7 años) 
puede ser beneficioso si el 
Licenciatario no cum

ple, o 
si el producto tiene éxito y 
el Licenciante quiere 
renegociar por m

ayor 
valor.
•

(Opcional): Derechos de 
renovación basados en 
ventas o una tasa de 
renovación. 

69

*Preferencia de térm
ino puede variarse dependiendo de 

qué se está licenciando (derechos de patente, 
propiedad tangible, derechos de autor, etc.)
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Term
inación -

Por Licenciatario

Los derechos (a term
inar) del Licenciante y del Licenciatario no 

son iguales.
Típicam

ente, los Licenciatarios pueden term
inar “a voluntad”

¨Requerir notificación
(cuánta notificación necesitarías si tuvieras que responder a la 

oficina de patentes?)
¨Detallar qué pasará con el inventario restante 
¨Decir explícitam

ente que el Licenciatario todavía tiene la 
responsabilidad de pagar (inclusive después de la term

inación) los costos 
incurridos durante el térm

ino de la licencia (inclusive si las facturas 
lleguen después de la term

inación)
¨Term

inación parcial para ciertos territorios o cierta PI
70
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Term
inación: Por Licenciante

Típicam
ente, los Licenciantes no pueden

term
inar “a voluntad”

Recom
endación -incluir lenguaje para perm

itirte term
inar en las 

siguientes situaciones:
1.Licenciatario incum

ple la licencia
Cualquier incum

plim
iento?  Incum

plim
iento “m

aterial”?  Incluir un periodo para curar el 
incum

plim
iento?

2.Licenciatario entra en bancarrota
Term

inación “inm
ediata” –

evitar que la licencia se convierta en parte de los bienes de la 
quiebra

3.Licenciatario, o tercero a nom
bre del Licenciatario, presenta una 

dem
anda para invalidar los derechos del Licenciante

(Ver M
edIm

m
une, Inc. v. Genentech, Inc., U.S. Suprem

e
CourtNo. 05-608 (Jan. 9, 2007))

4.¿Otras situaciones?  
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