Capitulo XIIT
CONTRATO DE LICENCIA

204. Ideas generales. En materia de expansion internacio-
nal el contrato de licencia constituye un acuerdo entre dos
empresas de distintos paises, por medio del cual una de ellas,
llamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada
empresa licenciataria, el derecho a usar una patente, una
marca registrada, un proceso productivo, un secreto comer-
cial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo ini-
cial (¢nitial free payment) o de un pago periodico llamado royalty,
o de ambas retribuciones a la vez.

Para la empresa licenciataria este contrato representa un
medio de acceder a una tecnologia, a una marca o a otro
activo intangible del cual carece y que le costaria mucho
dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente. Un ejem-
plo de contrato de licencia es el caso de la empresa francesa
Lacoste, fabricante de vestimentas deportivas de reconocido
prestigio en todo el mundo, que se elaboran por empresas
licenciatarias independientes en cada uno de los paises en
que se venden, pero con el diseno y bajo control de calidad
de la empresa licenciante.

Desde el punto de vista de la empresa licenciante, existen
varias razones que justifican emplear el contrato de licencia
como forma alternativa de expansion internacional. En efec-
to, la celebracion de un contrato de licencia es una posibili-
dad valida de sustituir a la exportacién, cuando los costos del
transporte encarecen demasiado el producto en el pais de
destino, o cuando en ese pais las barreras a la importaciéon o
las restricciones de divisas son tan altas que impiden la im-
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portacion de dicho producto. Pero la ventaja basica de la
empresa licenciante radica en el hecho que otorgar la licen-
cia no cuesta nada, pues el producto o proceso objeto de la
misma ya ha sido desarrollado y, sin embargo, por la sola
circunstancia de celebrar este contrato logra obtener ingre-
sos adicionales.

Asimismo, el otorgamiento de una licencia es una alter-
nativa valida para sustituir una inversion directa en otro pais,
cuando dicho pais limita o prohibe la inversiéon extranjera.
Existen también otras circunstancias en las cuales la celebra-
cion de un contrato de licencia puede ser mds conveniente
que realizar la instalacion de una subsidiaria de produccion.
Asi ocurre en los siguientes casos:

a) cuando el clima politico del pais de destino de la
inversion directa hace dificil la repatriacion de beneficios o
eleva el riesgo de expropiacion;

b) cuando el tamano del mercado en dicho pais no com-
pensa el esfuerzo de invertir en él;

¢) cuando no existen suficientes y adecuadas materias
primas y componentes, o no se cuenta con todos los trabaja-
dores especializados que se requieren;

d) o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir
en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de
dirigir a distancia.

No obstante que la licencia presenta ventajas para el li-
cenciante y para el licenciatario, ella tiene también ciertos
inconvenientes. La desventaja mas evidente consiste en que
la empresa licenciante reduce su potencial de beneficios por
haber comprometido menos recursos en penetrar al merca-
do de destino. Pero el inconveniente mas grave suele ser que
al dejar el licenciante el control de las operaciones en manos
del licenciatario, corre el riesgo de perder su reputacion, si
este ultimo produce por debajo de los estandares de calidad
o comercializa siguiendo prdcticas que atentan contra el pres-
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tigio de la marca. Es lo que le ocurri6 en Estados Unidos a la
empresa propietaria de la marca Lacoste: la empresa licen-
ciataria local siguié una estrategia de venta masiva convirtien-
do la marca en una moda mas. Cuando pas6 la moda, la
marca dejo de venderse.

Por ultimo, la empresa que concede la licencia corre
el riesgo de que el licenciatario se convierta en su compe-
tidor en otros mercados al extender su jurisdicciéon a un
ambito geografico indebido, o al desarrollar su propia tec-
nologia apoyandose fuertemente en lo aprendido durante
la validez de la licencia. Este ultimo es el caso de muchas
empresas japonesas que obtuvieron licencias americanas
en la década de los cincuenta y sesenta, y se han dedicado
luego a competir en el mercado americano con su propia
tecnologia, desarrollada a partir de la adquirida mediante
licencias.

205. Concepto de licencia. Segun su sentido natural y obvio,
la expresion licencia significa la facultad o permiso para ha-
cer una cosa. En un sentido mas cercano a lo juridico, la
licencia es la concesion por el titular de un derecho de una
autorizaciéon para hacer aquello que, de no contar con dicho
permiso, constituiria una infraccién de tal derecho.

En el ambito del derecho, el concepto de licencia alude
a la figura contractual denominada licencing, o bien royalty
(regalia), que se emplea como mecanismo de transferencia
de tecnologia y muchas veces constituye la base sobre la cual
se estructuran otras figuras contractuales mas complejas den-
tro del ambito mercantil, como ocurre en el caso de la fran-
quicia comercial o franchising. La licencia importa asimismo
una forma juridica de colaboracién entre empresas.

En la doctrina espanola, Guillermo Jiménez Sanchez de-
fine la licencia como “un contrato en cuya virtud el licencian-
te, no obstante conserva su condicién de titular de la patente,
autoriza mediando una remuneracién y por un periodo de
tiempo establecido, al licenciado para que ejercite todas o
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algunas de las facultades que como titular de la patente, el
Ordenamiento le atribuye”.!

En la doctrina nacional, Gabriela Paiva Hantke senala
que el contrato es “un permiso que otorga el dueno de una
patente para que un tercero utilice el invento que ella cubre,
por no querer o no poder explotarlo personalmente o como
una manera de aprovecharlo y obtener utilidades, explota-
cién que concede el patentado por un plazo determinado y a
cambio del pago de un precio.?

206. Elementos del contrato de licencia. De la nocion juridica
de licencia se deduce que el contrato estd integrado por los
siguientes elementos:

a) el objeto, que es el permiso concedido por el dueno
de la patente para que un tercero utilice o explote el inven-
to, la marca, o el derecho de que se trata, sin que ello impor-
te la transferencia del dominio de dicho derecho;

b) el precio que el licenciatario debe pagar al licenciante
por el uso o la explotaciéon del derecho. Sin embargo, nada
obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestion en
forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es
que la licencia sea onerosa;

¢) la explotaciéon o uso del derecho licenciado se conce-
de por un plazo determinado, que no podra exceder de la
duracion de la patente del invento o marca de que se trata.

207. Problemas que suscita la nocion de licencia. Las princi-
pales dificultades conciernen, por una parte, al contenido de
la licencia, esto es, los derechos que pueden ser objeto de
ella, y, por la otra parte, lo que debe entenderse por regalia.

Tratandose del contenido de la licencia, la doctrina na-
cional lo limita al permiso que otorga el dueno de una paten-

! GUILLERMO J. JIMENEZ SANCHEZ, Derecho Mercantil, 1990, p. 467.
2 GABRIELA PAIVA H., Aspectos juridicos y economicos de la transferencia de
tecnologia, Editorial Juridica de Chile, 1991, p. 93.
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te para que otro utilice o explote el invento que ella protege,
de manera que solo pueden licenciarse los inventos que han
sido patentados.

Creemos que el contenido de la licencia no puede limi-
tarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de
esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros
derechos industriales, como las marcas comerciales, los mo-
delos de utilidad, los disenos industriales y ademas todo otro
privilegio que las leyes sobre la materia puedan establecer. El
contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para
explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté o no
amparada por una patente. Nuestra posicion se funda en el
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Ban-
co Central de Chile, que admite las licencias cuyo objeto son
otros derechos diversos de la patente, que no tienen este
amparo legal, como es el caso de las licencias sobre know-how.

En lo tocante al concepto de regalia (royally), el origen de
esta nocion se remonta a los tiempos de la monarquia absolu-
ta. En esa época el rey tenia derechos exclusivos sobre ciertas
cosas (minas de plata, carreteras, etc.), sobre las cuales permi-
tia su uso o explotaciéon a cambio del pago de un precio que
se denominaba regalia. En la actualidad, el significado juridi-
co de la palabra regalia se ha entendido béasicamente de dos
maneras diversas, aunque relacionadas entre si. En una prime-
ra acepcion la regalia alude al contrato mediante el cual se
permite el uso o explotacién de un derecho. Asi entendida, la
regalia es sinénimo de contrato de licencia. Un segundo senti-
do de la expresion regalia concierne al nombre que recibe el
precio en los contratos de transferencia de tecnologia, particu-
larmente en el contrato de licencia. Este precio puede consis-
tir en un monto unico, en pagos periédicos por el tiempo que
dure el contrato, o bien, en un porcentaje sobre las ventas de
productos que se elaboren con la tecnologia licenciada.

208. Caracteristicas del contrato de licencia. E1 contrato de
licencia es un contrato bilateral, normalmente oneroso, con-
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mutativo, principal, innominado o atipico, solemne y de trac-
to sucesivo.

Es bilateral en la medida en que las partes contratantes
se obligan reciprocamente: El licenciante se obliga a permitir
el uso o explotacion del invento y el licenciatario a pagar por
dicho permiso un precio (art. 1439 del Coédigo Civil). No
obstante que la licencia sea gratuita y que el licenciatario no
tenga la obligacion de pagar un precio, el contrato sigue
siendo bilateral, porque sobre este ultimo pesa la obligacion
de explotar el invento bajo los términos y limites que senale
el contrato. Esta obligacion se justifica porque la explotacion
es el objeto del contrato, y sin ella el licenciante correria el
riesgo de un mal uso de su invento. La importancia del carac-
ter bilateral de la licencia radica fundamentalmente en el
ejercicio de la accion resolutoria (art. 1489 del Codigo Civil).

El contrato de licencia es oneroso en la generalidad de los
casos, toda vez que el permiso para utilizar o explotar el inven-
to se concede a cambio de una contraprestacion, la cual sera,
comunmente, en dinero (art. 1440 del Coédigo Civil). Por ex-
cepcion la licencia puede ser gratuita, cuando el referido per-
miso se otorga por mera liberalidad del licenciante.

Siendo la licencia un contrato generalmente oneroso, pasa
a ser ademads un contrato conmutativo, ya que lo que cada
parte se obliga a dar y hacer se mira como equivalente a lo
que la otra parte debe dar o hacer a su vez (art. 1441 del
Codigo Civil).

El contrato de licencia es ademas un contrato principal,
toda vez que subsiste por si mismo sin necesidad de otra
convencion (art. 1442 del Codigo Civil). Con todo, existe la
posibilidad de que la licencia sea un contrato accesorio cuan-
do ella complemente a otro contrato cuya unica forma de
ejecucion consista en la explotacion de una patente, como
ocurre en el caso del contrato de franquicia comercial sobre
un determinado producto.

En el derecho nacional Ia licencia es un contrato innomi-
nado, o mds bien un contrato atipico, en cuanto no tiene un
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nombre ni una reglamentacion legal. Es interesante que tenga
esta ultima caracteristica, porque al no estar reglamentado
por la ley, sus efectos quedaran regulados s6lo por las estipula-
ciones de las partes y por las normas relativas a los actos juridi-
cos y a los contratos en general. Sin embargo, en doctrina se
sostiene® que para interpretar y llenar los vacios de estos con-
tratos, es posible aplicar la analogia, y para ello se hara la
calificacion del contrato atipico de que se trata, aplicando en
subsidio las reglas del contrato que mas se le parezca, tenien-
do en cuenta el aspecto especifico que se pretenda interpretar.

El contrato de licencia es solemne en cuanto a que su
celebracion esta sujeta a la observancia de ciertas formalida-
des especiales, de manera que sin ellas el contrato no pro-
duce ningun efecto civil (art. 1443 del Codigo Civil). En
virtud de lo previsto en el articulo 14 de la Ley N° 19.039,
los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de
toda clase de actos juridicos y por tanto pueden licenciarse.
Sin embargo, para que estos actos juridicos sean validos, el
citado precepto legal exige que conste por escritura publica
y que sean anotados al margen de la respectiva inscripcion
del derecho que se pretende licenciar. Esto también estd
consignado en el articulo 18, inciso 62, de la mencionada
ley, y en el art. 90 del Decreto Supremo N°177. Por lo
tanto, podemos concluir que si estas formalidades son omi-
tidas, el acto adolecera de nulidad absoluta con todas las
consecuencias que ésta importe.

Por el contrario, Puelma* ha senalado que estas formali-
dades a que nos hemos referido no hacen solemne a la licen-
cia, sino que simplemente constituyen un requisito para que
sea oponible a terceros. Nosotros creemos que es solemne
por lo dispuesto en el art. 14 de la citada ley, que dispone
que todo acto juridico que tenga por objeto un derecho in-

3 JORGE LOPEZ SANTA MARIA, Los contrato. Parte General, 1986, p. 100.
4 ALVARO PUELMA ACCORSI, Contratacion comercial moderna, 1991, p. 119.
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dustrial debe constar por escritura publica anotada al mar-
gen del registro respectivo.

El interés en destacar el caracter solemne del contrato
radica en que la sancién aplicable en caso de omision de
dichas formalidades sera la nulidad absoluta y no la simple
inoponibilidad, en favor de los terceros que no conocieron
el acto. La nulidad absoluta es mucho mas rigurosa, en el
sentido que afecta a las partes como a los terceros.

Finalmente, el contrato que nos ocupa es de tracto sucesi-
vo, en cuanto a que sus derechos y obligaciones se van ejecu-
tando en el tiempo. Este es el rasgo que caracteriza la obligacion
del licenciante de permitir la explotaciéon del derecho por el
licenciado, que va siempre acompanada de las otras obligacio-
nes que también pesan sobre €I, como las de mantener la pa-
tente al dia, de impedir la extincion de su derecho, de garantizar
la posibilidad de desarrollar el invento o conocimiento, y, en
general, de garantizar el uso tranquilo y pacifico del derecho
licenciado por todo el tiempo que dure el contrato.

209. Naturaleza juridica del contrato de licencia. El tema re-
lativo a la naturaleza juridica del contrato de licencia es inte-
resante en la medida en que hay que hacer un esfuerzo para
descubrirla, toda vez que nos encontramos frente a un con-
trato atipico, que no estd regulado especialmente por la ley
de patentes, ni por ninglin otro cuerpo normativo.

La calificacion de este contrato es indispensable para de-
terminar las normas que le seran supletoriamente aplicables,
en defecto de estipulaciones contractuales precisas. Dicha
calificacion es independiente del nombre que las partes ha-
yan dado al contrato, porque lo relevante es la intencién que
tuvieron las partes al contratar (arts. 1560 y ss. Codigo Civil).

Para efectuar la calificacion juridica del contrato, Puelma
Accorsi® distingue si la licencia otorga sélo un derecho de

5 ALVARO PUELMA, ob. cit., p. 121.
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crédito al licenciante para usar y gozar de la patente, marca o
modelo, o bien si el contrato confiere el derecho real de
usufructo o el mero uso de la patente, marca o modelo a que
se refiere. Si el contrato de licencia s6lo confiere un derecho
personal, se asemejaria a una compraventa o a un arrenda-
miento, por lo que habria que aplicarle supletoriamente las
reglas de la compraventa y del arrendamiento de cosa incor-
poral (art. 1916 del Codigo Civil). Si se sostiene que la licen-
cia confiere un derecho real, equivaldria a un derecho de
uso o de usufructo, por lo que tendrian aplicacion, supleto-
riamente, las reglas del uso y del usufructo, establecidas en
los Titulos IX y X del Libro II del Cédigo Civil.

210. Legislacion aplicable. En el derecho chileno no existe
una normativa especifica aplicable al contrato de licencia, de
manera que queda disciplinado por lo que las partes estipu-
len, en uso del principio de la autonomia de la voluntad, de
acuerdo con lo previsto en los articulos 12 y 1545 del Codigo
Civil.

A falta de convencion expresa por los contratantes, de-
ben aplicarse supletoriamente al contrato de licencia las nor-
mas del derecho comun, dentro de las cuales podrian
considerarse las que regulan la propiedad industrial e inte-
lectual.

En cuanto al caracter civil o mercantil del contrato de
licencia, habria que concluir que asume la naturaleza comer-
cial cuando accede, auxilia o complementa un acto, contra-
to, actividad, profesion o industria principal de caracter
mercantil. Lo mas corriente es que el contrato de licencia sea
comercial, toda vez que teniendo por objeto la explotacion
de una patente, marca o modelo empleada en una actividad
principal fabril o mercantil, accederd, complementara o auxi-
liara dicha actividad comercial y, en consecuencia, se conver-
tira en acto de comercio regido por el Cédigo de Comercio y
las leyes comerciales complementarias. En ausencia de nor-
mas en la legislacion comercial, se tendran que aplicar las
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reglas del Codigo Civil (art. 22 del Codigo de Comercio) y en
defecto de ello, la costumbre comercial.

211. Clasificacion de la licencia. Si se tiene en cuenta que
existen diversos tipos de licencia, es posible agruparlos segtiin
los criterios de clasificaciéon que senalaremos a continuacion.

a) Atendida la circunstancia que el licenciatario tenga o
no que pagar una retribucion por la explotacion del derecho
de que se trata, la licencia es onerosa o gratuita. Las licencias
gratuitas son poco frecuentes. Bajo la vigencia de la Ley
N2 18.935, el Estado podia expropiar patentes de invencién
cuando éstas le permitian asegurar el ejercicio de las garan-
tias contenidas en los numeros 8°y 9° del art. 19 de la Consti-
tucion Politica. Expropiada la patente, el Estado pasaba a ser
su titular y podia otorgar licencias gratuitas a quien lo solici-
tara. Hoy dia la normativa legal citada estd derogada por la
Ley N° 19.039, que rige en la materia.

b) Si se tiene en cuenta la duracion del contrato, la licencia
puede ser de menor duracion que el derecho que ella concede
o de igual duraciéon que dicho derecho. Se estima que si el
contrato nada dice acerca del plazo por el cual se confiere la
licencia, habria que entender que ella se extiende por toda la
duracién que tenga el derecho cuya explotacion ella concede.

¢) Segun que exista o no libertad para elegir al licenciata-
rio, la licencia puede ser voluntaria u obligatoria. La regla
general es que sea voluntaria, en virtud de la garantia consti-
tucional de libertad de emprendimiento de actividades eco-
némicas.

En virtud de lo previsto en el articulo 5l de la Ley
N2 19.039, existe la obligaciéon de otorgar licencia cuando el
titular de la patente incurra en un abuso de posicion domi-
nante o constituya un monopolio, de acuerdo a lo decidido
por la Comisién Resolutiva, instituida por el Decreto Ley
Ne¢ 211, de 1973.

d) Atendiendo a la extension del permiso para explotar
la patente, la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. En
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las primeras el licenciante garantiza al licenciatario el goce
exclusivo de todos los derechos que sean objeto del contrato.
En las segundas el licenciante se reserva el derecho de conce-
der otras licencias, sobre el derecho en cuestion, a otras per-
sonas que lo deseen. No obstante que el licenciante haya
otorgado una licencia exclusiva, siempre subsiste su derecho
a explotar personalmente el derecho que posee, debido a
que la celebracion de este contrato no importa la pérdida de
ninguno de los derechos del titular de la patente.

e) Si se concede o no al licenciatario la facultad para
transferir a titulo oneroso a una tercera persona el derecho
que a €l le fue otorgado la licencia puede ser transferible o
intransferible.

f) Segun el alcance de los derechos de explotacion con-
cedidos, las licencias pueden ser totales o absolutas y restrin-
gidas. Las restringidas pueden estar limitadas en diferentes
aspectos: en cuanto al objeto en que consisten, ya sea un
invento, un modelo u otro; en lo relativo al tiempo, terminan
antes que el derecho en cuestion; en lo concerniente al terri-
torio, cuando se conceden para una zona geografica determi-
nada, y en cuanto limitan el monto de la produccion.

g) Segun su objeto, la licencia puede ser sobre patentes de
invencion; marcas comerciales; sobre modelos de utilidad; dise-
nos industriales; propiedad industrial no amparada por alguna
forma de proteccion legal, como el caso de la licencia sobre
know-how, obras literarias, cientificas musicales o artisticas.

h) De acuerdo a la fuente de donde emana la licencia,
puede ser: privada, que es aquella libremente pactada por las
partes mediante un contrato, sin mediacion alguna de las
autoridades encargadas de proteger los privilegios industria-
les, y de oferta publica, que se otorga tras el ofrecimiento
publico y registral del contrato de licencia por parte del titu-
lar de la patente, cuya licencia pretende contratarse con cual-
quier tercero. En este caso el titular ofrece la licencia, a través
del sistema registral, a terceros que puedan interesarse en el
derecho que la patente ampara.
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212. Caso de licencia extranjera. En el derecho chileno se
reglamenta el caso de ciertas licencias celebradas con un
licenciante que reside o esta domiciliado en el extranjero.

Esta situacion, que parece ser bastante extraordinaria, es,
por el contrario, de muy comun ocurrencia, toda vez que el
sentido de la transferencia de tecnologia es precisamente el
servir como instrumento para subsanar las desventajas econo-
micas de eficiencia y productividad de que adolecen los sec-
tores menos capacitados econémica e intelectualmente y que
no poseen la infraestructura adecuada para realizar investiga-
cién y desarrollo en el ambito tecnolégico.

En este sentido el Compendio de Normas sobre Cambios
Internacionales, del Banco Central de Chile, dispone que las
personas que celebren contratos de regalias (entre los cuales
se encuentra la licencia) no estaran obligadas a liquidar a
moneda corriente nacional las divisas que adquieran en el
Mercado Cambiario Formal, con el objeto de pagar a perso-
nas domiciliadas en el extranjero el valor de las regalias que
convengan, cumplidos los requisitos que el propio cuerpo
normativo dispone.

213. Modalidades en los contratos de licencia. Como ya he-
mos dicho, el contrato de licencia es un contrato innomina-
do cuyo contenido queda entregado a la autonomia de la
voluntad, que no tiene mas limites que el respeto de la mo-
ral, el orden publico y las buenas costumbres. Si se mantie-
nen los elementos esenciales que constituyen su objeto, esto
es, el permiso para explotar y la regalia a favor del licencian-
te, se puede celebrar el contrato de licencia bajo diversas
modalidades, como lo analizaremos a continuacion.

a) Una clausula de las modalidades frecuentemente em-
pleada consiste en establecer la exclusividad, que impide al
licenciante ofrecer a otras personas el bien inmaterial licen-
ciado.

b) La otra variedad consiste en que el licenciante se obli-
ga a conceder el uso exclusivo del privilegio o bien a otorgar
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la explotacién del mismo. En el primer caso el licenciante no
puede subcontratar el privilegio concedido, porque el uso es
intransferible. En el segundo caso el licenciante podra sub-
contratar a favor de terceros el goce del referido privilegio.

c) Por ultimo, puede tratarse de un contrato de licencia
con clausula sobre mejoramiento del invento, que obliga al
licenciatario a comunicar al licenciante todas las mejoras que
descubra con posterioridad al contrato, o bien, las nuevas
técnicas en su aplicacion.

214. Efectos del contrato de licencia. Como todo contrato la
licencia genera derechos y obligaciones para las partes con-
tratantes, los que analizaremos enseguida distinguiendo la
posicion contractual del licenciante y del licenciatario.

215. Derechos del licenciante. La primera facultad que le
asiste al licenciante:

a) consiste en seguir explotando por su cuenta el invento
o la marca objeto del contrato, toda vez que en virtud de la
licencia concedida no pierde los derechos sobre dichos privi-
legios. Aun en el caso en que el licenciante celebre el contra-
to bajo la modalidad de clausula de explotacién exclusiva, se
entiende que ella opera sélo respecto de terceros.

Un segundo derecho del licenciante consiste en exigir el
pago de la regalia estipulada a cambio del derecho de uso o
de explotacion del invento o de la marca, a menos que se
trate del caso excepcional de una licencia gratuita, en el cual
dicho caracter tiene que ser convenido expresamente, por-
que la gratuidad no se presume en los negocios mercantiles.

216. Obligaciones del licenciante. Las obligaciones del licen-
ciante se agrupan en dos categorias: las directas o emergen-
tes del contrato y las indirectas o provenientes de la calidad
de beneficiario de una patente que ¢él detenta.

Las obligaciones directas se refieren al contenido de las
estipulaciones del contrato y a la ejecucion completa o in-
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completa del mismo. Ejemplos de estas obligaciones son la
de proporcionar conocimientos necesarios para poder utili-
zar adecuadamente el invento patentado y la de reparar los
perjuicios que causa el incumplimiento del contrato. Ade-
mas, forma parte de esta categoria de obligaciones el deber
de garantizar al licenciatario la posibilidad de ejecutar la in-
vencion cuya explotaciéon constituye el objeto del contrato,
pues en caso contrario éste debera resolverse. Por tultimo,
dentro de las obligaciones directas, se encuentra también la
de asegurar al licenciatario el uso tranquilo y pacifico del
derecho licenciado, porque en caso contrario el licenciante
responde a la eviccion en forma similar a la compraventa.

Las obligaciones indirectas o provenientes de su calidad
de titular de la patente consisten basicamente en mantener
vigente dicho beneficio. Sin embargo, como las patentes no
son el tnico objeto sobre el cual puede versar el contrato de
licencia, si ella no se extiende a los otros privilegios, es evi-
dente que el licenciante no quedara gravado con esta obliga-
cion, respecto de los otros beneficios.

217. Derechos del licenciatario. E1 principal derecho que el
contrato de licencia confiere al licenciatario es el usar o ex-
plotar el invento, conocimiento, marca, diseno, etc., en los
términos y seguin las modalidades estipuladas en el contrato.
Se estima que se trataria de una obligacion, porque si el
licenciatario se abstuviera de explotar el derecho, podria ex-
poner al licenciante a la caducidad de la patente por falta de
explotacion, haciéndose responsable de la pérdida del privi-
legio concedido. Con todo, creemos que no siempre es obli-
gatorio para el licenciatario explotar el derecho a que se
refiere el contrato, sobre todo en el caso en que se ha pacta-
do como remuneraciéon una suma fija pagadera al momento
de su celebracion, de manera que si el licenciatario no obtie-
ne provecho del invento, esta situacion seria irrelevante para
el titular de la licencia. Ademads, el licenciatario sélo puede
ser investido del mero uso de privilegio, caso en el cual tam-
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poco esta obligado a explotarlo. Por ultimo, en caso de la
legislacion chilena, no existe la obligaciéon de explotar el in-
vento cubierto por una patente, de manera que ella no cadu-
ca por esta razon, y, siendo asi, el licenciatario no expone al
licenciante a ningun riesgo de pérdida de su derecho.

218. Obligaciones del licenciatario. Ellas también se agru-
pan en obligaciones directas o indirectas.

La principal obligaciéon emergente del contrato, que gra-
va al licenciatario a favor del licenciante, consiste en pagar la
regalia, a menos que se trate de una licencia gratuita.

Dentro de las obligaciones indirectas se encuentra el de-
ber del licenciatario de usar o explotar el privilegio concedi-
do, en los términos y bajo las modalidades previstas, toda vez
que su incumplimiento acarrea perjuicios al licenciante. Un
ejemplo de esto ultimo seria la elaboracion de productos de
mala calidad por el licenciatario, lo que redundaria en el
descrédito de la patente o de la marca licenciada.

219. Solemnidades del contrato de licencia. En el contexto de
la normativa nacional, para el resguardo de la constatacion del
acto juridico, esto es, para asegurar su validez y la eficacia
frente a terceros, el legislador impone la observancia de cier-
tas formalidades para el perfeccionamiento de los contratos
relativos a los derechos industriales, dentro de las que queda
comprendida el otorgamiento de la escritura publica y la ano-
tacion de la misma en el Registro de Propiedad Industrial, que
se lleva en el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc-
cion (arts. 14y 18 inc. 6°, Ley de Propiedad Industrial).

La anotacion de la escritura publica que contiene el con-
trato de licencia, en el registro mencionado, cumple el rol de
transferir el derecho de uso o de explotacion de la patente o
de la marca de que se trata, como asimismo de dar a conocer
a los terceros la existencia de este contrato. Esta anotacion se
efectiia previo el pago de un derecho equivalente a media
unidad tributaria mensual.
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La omision de una cualquiera de las solemnidades indi-
cadas, origina la nulidad absoluta del contrato de licencia
entre las partes, la que para producir sus consecuencias juri-
dicas ha de ser declarada judicialmente. Respecto de terce-
ros, la licencia produce efectos con tal que se haya hecho la
respectiva anotacion.

220. Negociacion de un contrato de licencia. Para la compren-
sion global del contrato en estudio es preciso analizar sucin-
tamente las negociaciones preliminares, destinadas a fijar el
contenido definitivo de la licencia. Distinguiremos cémo tie-
ne que negociar cada una de las partes.

Tratandose del licenciatario, en la fase de negociacién
previa de un contrato de licencia debera preocuparse basi-
camente de identificar los derechos del titular de la paten-
te, marca, modelo industrial, como asi también detectar
problemas legales y las exigencias tributarias relativas al pri-
vilegio de que se trata. En este orden de materias el licen-
ciatario tendra que lograr que el contrato contenga clausulas
de defensa de los derechos licenciados y de indemnizacién
de perjuicios, en el caso en que las patentes licenciadas
infrinjan derechos de terceros. También le convendra que
haya estipulaciones que garanticen el funcionamiento o des-
empeno de la tecnologia concedida y el cumplimiento for-
zado de los derechos licenciados, en caso de ser infringidos
por terceros.

En la etapa de negociacion del contrato, le corresponde
al licenciatario identificar el area de la tecnologia en que
incide la licencia que se le concedera, inclinandose por aque-
lla que le proporcione mayores ventajas potenciales en el
mercado. Tiene que evaluar también la participacion de mer-
cado que detenta el licenciante, gracias a su patente, marca o
diseno, y el retorno sobre la inversion, segun el tipo de tec-
nologia cuya explotacioén se le confiere. Por ultimo, le con-
viene estimar la inversion, los ingresos y el retorno en el caso
en que no se le conceda la licencia.
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En el caso del licenciante, la clave del éxito de la nego-
ciacion de la licencia consiste en convencer al futuro licen-
ciatario, durante esta fase precontractual, de las ventajas de
la invencién, marca, diseno industrial o conocimientos no
patentados, que constituyen el objeto del contrato de licen-
cia. Como el licenciante tiene el derecho concedido sobre la
patente, marca o modelo industrial sobre el cual va a otorgar
la licencia, le interesa tan s6lo magnificar sus ventajas para
lograr una buena regalia gracias al contrato.

221. Aspectos tributarios de la licencia. Este es un aspecto que
ha de considerarse en la celebracion de esta clase de contra-
tos, porque la regalia que le paga el licenciatario al licenciante
constituye para este ultimo renta afecta a impuesto, en el mar-
co de la normativa tributaria.

En efecto, segun el articulo 3° de la Ley de Impuesto a la
Renta, toda persona residente o domiciliada en Chile debe
pagar impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, y las
“personas residentes en Chile” deben pagar impuesto sobre
sus rentas de fuentes chilenas. De conformidad con lo previs-
to en el articulo 10 de Ia citada ley, se consideran rentas de
fuente chilena las que provengan de bienes situados en el
pais o de actividades desarrolladas en €él, cualquiera que sea
el domicilio o residencia del contribuyente. Siendo esto asi,
las regalias, al constituir rentas de fuente chilena, estan gra-
vadas con el impuesto a la renta.

Mas explicita resulta en este sentido la disposicion del
art. 59 inciso 1° del mismo texto legal, al incluir dentro del
impuesto adicional, que grava en un 35% sobre el total de las
cantidades pagadas o abonadas en cuenta, a las personas sin
domicilio ni residencia en el pais, por el uso de marcas, pa-
tentes, féormulas, asesoria y otras prestaciones similares, sea
que consistan en regalias o cualquiera forma de remunera-
cion. Incluso es mds riguroso con aquellas regalias que sean
calificadas de improductivas o prescindibles para el desarro-
llo econémico el pais, porque en este caso el Presidente de la
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Republica, previo informe de la Corporacion de Fomento de
la Produccion y del Comité Ejecutivo del Banco Central de
Chile, podra elevar la tasa de este impuesto hasta en un 80%.

222. Aplicacion prdctica del contrato de licencia. A la aplica-
cion practica del contrato de licencia concierne el analisis
relativo al lugar donde se va a utilizar, como se va a emplear,
cuales son los beneficios de su aplicacion y en general todos
aquellos aspectos que no son propiamente juridicos, sino de
manejo practico.

Para ilustrar este aspecto del tema conviene citar el traba-
jo de investigacion denominado Concesion de licencias, ;si o
no?, de Hans Knott, quien cuenta su experiencia de incorpo-
rar una licencia como rubro principal de su compania.b Rela-
ta el citado autor que, siendo propietario de una fabrica de
timbres de goma de no muchos recursos, inventé un método
rapido y sencillo para el proceso de vulcanizacion de los ci-
lindros de goma. Este método era de tal eficacia que en poco
tiempo aumento la produccion y competitividad de su com-
pania. Sin embargo, él no se quedo en eso, sino que decidio
ofrecer a sus competidores, productores de timbres, este nuevo
método, a cambio de una cierta regalia, la cual iba a ser
compensada, con creces, por el aumento en la productividad
que garantizaba este nuevo sistema.

Fue por ello, por las grandes ventajas que ofrecia este
descubrimiento, que rapidamente fue solicitado en varios mer-
cados, incluso en otros continentes.

Asi, don Hans Knott comenzo a dedicarse exclusivamente
al negocio del otorgamiento de licencia, con ventajas eco-
noémicas mucho mas favorables. Lo ofreci6 a otras personas
a cambio de una contraprestacion pecuniaria, a las cuales
este descubrimiento puede favorecer y que no tienen los
medios o el talento para inventar un procedimiento de ese

6 HANS KNOTT, Concesion de licencias, ;si o no?, 1986, pp. 101 a 104.
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tipo, pero estan dispuestas a pagar por su uso la regalia
correspondiente.

Este significativo ejemplo es tutil para demostrar las venta-
jas practicas del contrato de licencia. En verdad hemos podi-
do constatar en este caso que Hans Knott, siendo dueno de
un procedimiento patentado, la licencia permite en este caso
satisfacer las necesidades puntuales, porque junto con lograr
la convergencia de las voluntades, presenta una serie de ven-
tajas, como por ejemplo que el licenciante mantenga el do-
minio del privilegio que ha ofrecido, y por ello éste podra
licenciarlo todas las veces que lo desee, salvo que se haya
pactado cldusula de exclusividad. Ademas, el contrato de li-
cencia faculta a cualquier persona para usar o explotar in-
ventos, conocimientos, procedimientos, etc., que dificilmente
pueden ser inventados o descubiertos por ella. Siendo asi, la
licencia beneficia al licenciante, que gana la regalia, al licen-
ciado, que puede usar o explotar una invencion o descubri-
miento ajeno, y a la comunidad, que puede gozar de bienes y
servicios prestados con una mejor calidad o en forma mas
economica. Constituye, como lo hemos indicado precedente-
mente, un contrato que facilita la internacionalizacién o la
multinacionalizacién de las empresas, a la vez que representa
una forma especial de colaboracién empresaria.

223. Terminacion de la licencia. El contrato de licencia pue-
de terminar por variadas causas, que pueden ordenarse doctri-
nariamente en dos grupos: causas normales y extraordinarias.

Las causas normales son las que se aplican en general a
los contratos, como la resciliacion o el mutuo disenso y la
expiracion del plazo vencido. La resciliacion, como forma de
terminar el contrato, se aviene con el caracter de contrato de
tracto sucesivo que tiene la licencia, de manera que existien-
do obligaciones sin ejecutar, ella puede acordarse y produci-
ra efectos para el futuro. La expiracién del plazo convenido
opera porque el contrato de licencia es, por regla general,
un contrato a plazo fijo, aun el caso en que las partes nada
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han senalado sobre su duracion, que se extendera hasta el
vencimiento de la patente o derecho que ampare la creacion
objeto del contrato. Con todo, cuando se trata de licencia
sobre bienes inmateriales no amparados por una patente, el
plazo seria irrelevante para el contrato.

Las causas extraordinarias tienen su origen, generalmen-
te, en la falta de cumplimiento o la omision de las formalida-
des para la celebracion del contrato. Entre ellas se cuentan la
resolucion y la nulidad del contrato.

Otra causa anormal de terminaciéon del contrato de li-
cencia es la extincién del derecho del titular de la patente.
En este caso sera determinante establecer si la extincién del
derecho es o no imputable al licenciante, para los efectos de
determinar si procede o no la indemnizaciéon de perjuicios.
La causal en estudio no se aplica al contrato de licencia cuyo
objeto consiste en el uso o la explotacion de uno o mas
derechos inmateriales que no se encuentran amparados por
una patente, como es el caso de la licencia know-how.

En todo caso, cabe senalar que cualquiera sea la causa
por la cual termine el contrato de licencia, expiran de modo
absoluto y definitivo los derechos del licenciatario emanados
de dicho contrato y por tanto se convierte en un tercero
extrano a la invencién. Esto tiene como consecuencia que le
esta prohibido seguir aprovechiandose del invento, conoci-
miento, marca o descubrimiento patentado, y en caso de
infraccion se le castigaria como autor de un delito contra la
propiedad industrial.



