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1. ANALISIS INTRODUCTORIO

La transferencia de tecnologia es un proceso en el cual una persona
utiliza un conjunto organizado de conocimientos hasta ese momento
en poder de otra, que le permiten (i) elaborar un nuevo producto que
satisface una necesidad o (ii) un producto ya existente a un precio
inferior; en tanto tal, su estudio corresponde al campo de la economia.
Nuestro objeto de analisis es en realidad la comercializacion de dere-
chos sobre ese bien intangible denominado tecnologia.

Una persona juridica puede utilizar una invencién que ha pasado a
ser de dominio publico por el paso del tiempo y explotarla industrial-
mente sin necesidad de recurrir a ninguna negociacién juridica. Sélo
lo debera hacer si sobre esa tecnologia alguien tiene un derecho (pa-
tente, registro de modelo de utilidad o de disefio industrial) o si no
se puede acceder a esos conocimientos porque quien los detenta los
mantiene en secreto y realiza acciones que impiden que los terceros
los conozcan (secreto industrial o know how). En estos casos los de-
bera adquirir, debera solicitar a su tenedor que le permita utilizar la
invencioén, con exclusividad o compartiendo su explotacién industrial
con otras personas juridicas.

El denominado contrato de transferencia de tecnologia es, en con-
secuencia, un negocio juridico que se define por el objeto del mismo,
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un derecho sobre una tecnologia, que puede revestir diversas formas
en sus sentidos estricto y amplio, y que se puede realizar mediante
diversos tipos de convenios o contratos, generalmente atipicos.!

La atipicidad de estos negocios juridicos y gran parte de las confu-
siones que se han presentado en el campo del derecho respecto a los
mismos, es atribuible en gran medida a las especifidades del objeto
aludido. La tecnologia es un bien intangible que ha sido asimilado
frecuentemente a las mercancias, lo cual permite aplicarle ciertas ca-
tegorias, de las ciencias econémicas especialmente: precio, flujo inter-
nacional, proceso de produccién y apropiacién. Por analogia con el
derecho de autor, se podria considerar al derecho de patente como un
bien mueble;* es conveniente aclarar que el Cédigo Civil dice que el
derecho de autor es un bien mueble, no la obra, y en consecuencia a
lo que se debe considerar un bien mueble por analogia es al derecho
de patente, no a la tecnologia. Este método no es malo en si mismo,
pero si no se precisan las diferencias con claridad se puede llegar a
graves errores. Uno de ellos es el uso de la palabra transferencia,
que implica no sélo la adquisicién de un bien, o un derecho sobre un
bien, por una persona, sino el desprendimiento del mismo por parte
de la otra, lo cual generalmente no sucede.

Para centrar el tema en analisis, podemos adelantar algunas lineas
de exposicién. La ley al asimilar la tecnologia a la mercancia, también
asimila al derecho de exclusiva el de propiedad industrial, asimilacién
errénea y nociva segin se explicara en otros ensayos.’ Quien logra
una patente o un registro de modelo industrial, tiene el derecho a la
utilizacion exclusiva de la invencién o modelo. Este derecho se puede
ceder en su totalidad o sélo parcialmente (autorizando su utilizacién a
otra persona, con reserva del titular de continuar con su utilizacién
o de poder autorizar otra o varias personas juridicas mas su explota-
cién industrial ), Estos negocios se regiran por los principios generales
de la compraventa;* la cesién parcial es de dificil definicién, como se

1 Un andlisis general de estos temas se puede ver en PErEz MIRANDA, Rafael; Se-
RRANO MiGaLLON, Fernando, Tecnologia y Derecho Econémico: Produccion, apropia-
cién y fransferencia de tecnologia, Ed. Miguel Angel Porraa, México, 1982. PERrez
?glsn‘:ﬂm\. Rafael, Derecho y Relaciones de Produccién, Ed. Plaza y Valdés, México,

2 Art. 758 del Cédigo Civil para el Distrito Federal.

* Pérez MiranDa, Rafael, Régimen juridico del secreto industrial en México, Rev.
de Derecho Privado, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1992.
Idem, op. cit. nota 1,

4 Art. 2248 del Codigo Civil para el Distrito Federal.
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vera mas adelante. La licencia puede consistir en una autorizacion
limitada en el tiempo y con diversas modalidades de pago, por lo cual
muchas veces tendrd un régimen similar al del arrendamiento.® Por
otra parte, cuando se autoriza la explotacién de conocimientos sobre
los que no se tiene un derecho subjetivo reconocido por la ley. sino
una exclusividad en su utilizacién determinada por el secreto en que
se mantienen, la trasmisién de ellos con clausula de confidencialidad
(secreto industrial) adquiere connotaciones especificas que lo hacen
un negocio atipico, si bien por sus caracteristicas (pago en dinero y
tracto sucesivo) puede ser asimilado también el arrendamiento.

En el derecho econémico comparado se debate sobre la ubicacién
tematica de innovaciones vinculadas a la vida vegetal y animal (bio-
tecnologia), microcircuitos, programas de computacion. En los dos
primeros casos (vida vegetal y animal) y en microcircuitos, las legis-
laciones europeas se han inclinado por compatibilizar la legislacién
sobre patentes con leyes especificas relacionadas con tratados inter-
nacionales. En México, la nueva ley sobre patentes incluye la vida
animal y vegetal como patentable, no haciendo referencia a los micro-
circuitos: en relacién a los programas de cémputo, la tendencia mayo-
ritaria es incluirlos en la legislacién sobre derechos de autor, dando
un trato especial dentro de este capitulo normativo, tendencia a la que
ha adherido México, si bien la inclusién se realizé sin agregar especi-
ficidades. Las caracteristicas de estas “nuevas tecnologias”, incluso
los programas de cémputo,® hacen que su comercializacién sea incluida
en este capitulo. Por ultimo, también el objeto del negocio puede ser
un bien intangible que por diversos motivos se asimila a la tecnologia,
sin reunir sus caracteristicas especificas: ingenieria basica y de deta-
lle, concesién de franquicias.

5 La Ley Federal de Derechos de Autor (DQF, 21 de dlciemb.n de 1963 y mo-
dificaciones), establece: “4o ...Tales derechos pueden ser transmisibles por cualquier
medio legal, incluida la enajenacién y la concesin de uso o explotac:én temporal,
como el arrendamiento”.

6 La inclusion de este tema en la legislacién de derechos de autor se c.!ebe casl
exclusivamente a que resulta menos violento que hacerlo en la de invenciones. El
grado excesivo de proteccion y el amplio lapso otorgado a la misma demandan una
pronta reglamentacién de esta decision errénea de politica legislativa; el otorgamien-
to de la proteccién sin exigir el registro —~inherente al derecho de autor— provocara
muchas confusiones y litigios. En la prictica de los negocios, no cabe duda que Ia
analogia aplicable es la de las tecnologias, la cual ha sido reconocida en casi todas
las legislaciones que obligan al registro de los contratos de comercializacién de tec-
nologia y asi lo hacia la derogada ley mexicana.
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La comercializacién de tecnologia se vincula no sélo al derecho de
los convenios y contratos, sino también estrechamente al derecho
de la competencia (monopolios y competencia desleal) y al derecho de
dafios o responsabilidad extracontractual (responsabilidad frente a
terceros por defectos en la invencién).” Resurge en esta tematica la
necesidad de tratar de conciliar el aprovechamiento individual y el apro-
vechamiento social de las invenciones e innovaciones tecnolégicas,®
producto generalmente de objetivos divergentes. En este ensayo hare-
mos sélo las referencias imprescindibles al derecho monopélico y al
de dafios, ya que en especial el primero esta vinculado de manera pro-
funda y estrecha al régimen de la propiedad industrial y llevaria el
mismo a una extensién no prevista.

2. CESION Y LICENCIA

La transferencia de tecnologia se puede realizar mediante la cesién
(venta) total o parcial del derecho de patente o del registro (art. 62),
si bien en la medida en que la ley asimila el privilegio que otorga al
derecho de propiedad, es consecuente al exigir que para que la cesién
surta efecto frente a terceros debe tener publicidad, la que se logra

inscribiéndola en el Registro creado al efecto en la Secretaria; o por
licencia.?

2.1. Cesion (venta)

La cesion total se rige por los principios generales de la compra-
venta de bienes muebles con el afiadido del registro, y no ofrece ma-

7 Cauua, Francesco Vicent, La fransmision de derechos de propiedad industrial.
Especial atencién al contrato de licencia de patentes, en BissAL, Joaquim; VILADAS,
Carles, Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacion y transferencia, Ed. Ariel De-
recho, Barcelona (Espafia), 1990, p. 175.

® Evster, Jon, El cambio tecnolégico, investigacién sobre la racionalidad y la
transformacion social, Ed. Gedisa, Barcelona (Espafia), 1990; p. 98.

® D1 Carawoo, Vincenzo, Le invenzioni/i modelli, Ed. Giuffré, Milan (Italia),
1990, p. 132: "Si ha cessione quando il titolare si spoglia del diritto a favore di
altro soggeto; si ha licenza quando il titolare del bretto, conservando tale titolarita,
autorizza un terzo ad utilizzare linvenzione brevettatta”, [Hay cesién cuando el
titular se desprende del derecho a favor de otro sujeto; hay licencia cuando el titu-
lar de la patente, conservando la titularidad, autoriza a un tercero a utilizar la inven-
cién patentada. )

En el mismo sentido: BissAL, Joaquim-ViLADAs, Carles (direccién y coordinacién),

Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacion y transferencia, Ed. Ariel Derecho,
Barcelona (Espafia), 1990, p. 176.
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yores dificultades. La venta parcial, por las caracteristicas del objeto,
da lugar a diversas interpretaciones, siendo la primera la de la cesién
de una cuota parte del derecho concedido, en situacion similar al
condominio, y suele ser un mecanismo adoptado por los inventores
que carecen de capacidad econémica para explotar de manera eficien-
te y suficiente su invencién.

Pero también se puede realizar una venta parcial en términos geo-
graficos, consistente en la cesién total de los privilegios otorgado.s
por el derecho de patente a una persona juridica en un pais determi-
nado, pero reservandose los derechos para los restantes paises. Sin
embargo, este tipo de cesion seria, para el pais concernido, una cesién
total: en efecto, en el mismo no habria otro titular que el cesionario.
La cesién parcial por zona geografica dentro del mismo pais seria
considerada en nuestra legislacién (y en la mayoria de las legislacio-
nes de los paises adheridos al Convenio de Paris) como una practica
monopélica y por lo tanto seria nula y no se deberia inscribir. _

El derecho de patente y los de registro (modelo de utilidad y dxée-
fio) pueden ser transferidos, en consecuencia. mediante los negocios
juridicos que permiten transmitir la propiedad: comprave.nta, permu-
ta, aportacién societaria —que puede realizarse a una sociedad que se
constituye al solo efecto de explotar la invencién o como aportacion
del total del derecho de patente a una sociedad en calidad de apor-
te de capital (en muchas legislaciones latinoamericanas se ;.)rohnbzo
esta posibilidad de integrar la tecnologia como aporte de capital du-
rante muchos afios de las décadas de los setenta y de los ochenta).
También se transmite el derecho de exclusiva por causa de muerte,
conforme al derecho sucesorio (art. 9°)," y si bien la ley solo hace
referencia a la invencién, se debe considerar que también corresponde
a los derechos de registro.

Por dltimo, la ley contempla solamente la cesién del derecho de pa-
tente, pero en consideracién de las normas generales de l-a compra-
venta, debemos incluir a los derivados de una patente en tramite 0 de
invenciones que con claridad pueden dar lugar a una ‘paten.te. El
derecho nace en el momento en que se culmina una actividad inven-
tiva, un modelo de utilidad o un disefio industrial‘y en este sentido
la ley dice con claridad que quien los hubiere reahze'lflo o sus causa-
habientes, tendran el derecho exclusivo a su explotac:on- (art. 9); éste
se otorgara a través de una patente o registros, respectivamente (art.

10 Dy CaraLpo, Vincenzo, op. «cit., p. 133.
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10), que en caso de haber fallecido el inventor, pueden ser solicitados
por sus causahabientes (art. 39). Los derechos otorgados son retro-
activos, por otra parte, a la fecha de la presentaciéon de la solicitud
(art. 23) y autorizan a demandar dafios y perjuicios a terceros que
los utilizaron con posterioridad a la publicacién de la misma en la
Gaceta (art. 24).

Por dltimo, quien hubiere obtenido una patente en un pais extran-
jero, tiene el derecho en el plazo que fijen los tratados internacionales,
o en su defecto dentro del afio, a solicitar el patentamieno en Meéxico,
reconociéndose como fecha de prioridad la de la solicitud presentada
en el pais extranjero; el mismo principio rige en los paises adheridos
al Convenio de Paris respecto a las patentes solicitadas originaria-
mente en Meéxico. Este derecho también puede ser objeto de cesién
para que un tercero patente en México a su nombre en el primer caso,
o para que un tercero patente fuera de México en pais determinado o
en todos los restantes paises, reteniendo los derechos de exclusiva
para México. Se trataria de una venta parcial en la que se estaria
trasmitiendo el derecho de prioridad que da derecho al patentamien-
to, y los de exclusiva que se deriven del mismo.

Cuando la accién inventiva no hubiere culminado, debemos recurrir
a los principios del secreto industrial; en estos casos el derecho sub-
jetivo sobre las acciones inventivas no es reconocido por el derecho,
pero puede haberse constituido por actos del inventor. Si éste hubiere
contratado con una empresa de investigacién para que contintie o cul-
mine una investigacién que puede derivar en patente, con clausula de
confidencialidad y haciendo reserva del derecho sobre la invencién, o
habiendo pactado una participacién indivisa sobre la misma, podra
cederla; en caso de muerte, se trasmitira también este derecho segn
las normas de derecho sucesorio.

Cuando las tecnologias se integran a una hacienda mercantil, pue-
den ser trasmitidos con la misma; en el caso de tecnologias patentadas
o registradas, debera inscribirse la cesién en el Registro correspon-
diente para ser oponibles frente a terceros, independientemente de las
formalidades establecidas para la trasmisién de la hacienda.’* Si la
explotacién de la tecnologia que integra el patrimonio de la hacienda
fuere necesaria para desempefiar las funciones fundamentales de la

"t Barrera Gurar, Jorge, La Hacienda y los bienes de la propiedad industrial en
el Derecho Privado, Revista del Derecho Industrial, afio 9, nim 25, Ed. Depalma,
Buenos Aires (Argentina), 1987, p, 15 y ss.
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misma, seran una parte fundamental de su patrimonio y se trasladaran
necesariamente con ella; el know how en todos los casos integrara el
patrimonio de la misma, si bien presenta algunas peculiaridades en su
trasmisién, al igual que sucede cuando se trasmite por causa de muerte:

Ahora bien, los beneficios pecuniarios que otorga el disponer
de conocimientos secretos que mejoran la competitividad de una
empresa, incrementan el valor de la misma y es tomado en cuen-
ta al realizarse su enajenacién. Se presenta la duda sobre si, en
el caso de que la misma sea forzosa —quiebra por ejemplo— el
duefio anterior esta obligado a no utilizar el conocimiento técnico
que conoce en su provecho, a no divulgarlo y a no transferir-
lo, en el caso de que el mismo hubiera estado inventariado en
el activo de la empresa del quebrado. Si no tenia un “derecho
subjetivo” cuando era propietario de la fabrica y el valor del
conocimiento técnico dependia de una situacién de hecho, no
puede ser considerado como parte del patrimonio de la empresa
y por tanto no se puede impedir al titular anterior la utilizacién
del mismo en otra empresa. Esta interpretacién se refuerza por
cuanto la ley no enumera entre las personas obligadas a guardar
el secreto, a los propietarios o copropietarios (socios de una em-
presa). El “falente” tiene derecho, en nuestra opinién, a incluir
voluntariamente el know how como parte del inventario de la
empresa, comprometiéndose a mantener el secreto, derecho que
se deriva del otorgado por la ley para transferir la informacién
confidencial .*?

También se presenta la duda, si el titular es una persona fisi-
ca, en el caso de muerte del titular de un secreto industrial: si
los bienes integran el acervo hereditario, si los herederos estan
obligados a cumplir con las prestaciones contraidas por el cau-
sante (mantener la confidencialidad, garantizar la exclusividad
en su caso), si el licenciatario tiene derecho a rescindir el con-
trato. El primer punto es quizas meramente teérico, por cuanto
el secreto industrial incrementa el valor de la empresa que se
determina en principio por la tasa de ganancia de la misma; en
la practica no tiene demasiada importancia saber si este mayor
valor se debe a un derecho susceptible de ser valuado indepen-
dientemente, Respecto a la licencia del know how, considero que

12 Este ejemplo fue tomado de un caso judicial analizado por TiepEMANN, Klaus,
Poder Econémico y delito, Editorial Ariel, Espafia, 1987. Los tribunales resolvieron
el caso en sentido contrario al aqui expuesto, resolucién con la que coincide Tiede-
mann.,
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los herederos deben cumplir con las obligaciones pactadas, pero
que el licenciatario podra solicitar la rescision del contrato si
considera y prueba que el proceso sucesorio provocara la difusién
de los conocimientos hasta ese momento secretos.'?

2.2. Licencia

Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho sobre una
invencién susceptible de explotacién industrial patentada, registrada
(modelo de utilidad o disefio industrial) o mantenida bajo secreto in-
dustrial, autoriza a otro su explotacién, sin desprenderse del derecho.
El contrato se tipifica, en principio, por el objeto del mismo, el derecho
sobre una invencién industrial. Sin embargo, el contrato de licencia
asi tipificado puede adquirir las formas de otros contratos tipicos, como
el de arrendamiento, comodato (usual entre matriz y filial de empre-
sas trasnacionales) o atipicos, como la licencia exclusiva en zona geo-
grafica determinada y por plazo determinado. La ley de propiedad
industrial dice que “los derechos de una patente o registro podran
trasmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades
que establece la legislacién comin” (art. 62) y en el caso de los pro-
gramas de cémputo, la Ley Federal de Derechos de Autor dice expre-
samente que '...los derechos pueden ser trasmisibles por cualquier
medio legal, incluida la enajenacién y la concesién de uso y explota-
cién temporal, como el arrendamiento” (art. 4°, 22 parte). El contrato
de licencia habitualmente se asemeja al de arrendamiento, en el cual
el precio se vincula a las ventas netas del producto objeto de la pa-
tente o elaborado con el procedimiento que la misma protege, o a las
utilidades obtenidas por el licenciatario y, en menos casos, se establece
una regalia fija. En el caso del know how, si aceptamos la opinién
preponderante de la doctrina en el sentido de que una vez agotado
el tiempo del contrato no se puede impedir al licenciatario que siga
utilizando el secreto industrial, el contrato se pareceria mas al arren-
damiento financiero con opcién de compra.’

15 PErez Mmanpa, Rafael, Régimen Juridico del Secrefo Industrial en México,
op. cit.

* Buonocore, Vincenzo et al., El leasing, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires (Ar-
gentina), 1990, p. 16: “A los solos fines descriptivos, se puede afirmar que el con-
trato de locacién financiero. .. tiene por objeto la cesién en goce a un sujeto... de
bienes muebles o inmuebles por parte de otro sujeto. . . que los adquiere o los hace
construir bajo expresa indicacién del primero, al solo fin de cederlos en locacién
0, de cualquier forma, en goce, El usuario se compromete a corresponder a la empresa
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Sin embargo, pese a la insistencia de los autores y en algunos casos
del mismo legislador en la asimilacién analégica de la mayoria de los
contratos de licencia con el de arrendamiento, es necesario insistir que
la peculiaridad del bien objeto del contrato (derecho sobre una inven-
cién) hace que éste resulte generalmente atipico, La licencia de pa-
tente generalmente se pacta por el tiempo de duracién de la misma, y
es lo ideal para proteger fundamentalmente los derechos del licencia-
tario, por lo cual al finalizar el contrato éste no restituye el bien lo-
cado, el cual se agoté. Tampoco podemos decir que pasa a ser de su
propiedad (si asimilamos el contrato al arrendamiento financiero con
opcién de compra) puesto que la invencién patentada pasa a ser del
dominio publico, y no del exclusivo del licenciante, En el caso del se-
creto industrial, si bien el licenciatario podra continuar manteniendo
el secreto que explota, no podra impedir la difusién del mismo por
parte del licenciante.

3. LAS PARTES EN LA COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA

La oferta de tecnologia se encuentra altamente concentrada, en ma-
yor medida que la oferta de mercancias, tanto en el nimero de em-
presas como en los paises que la ofrecen. Es importante en el disefio
de politicas legislativas considerar que en ese esquema somos un pais
netamente importador de tecnologia. Esta concentracién se debe, prin-
cipalmente —y no desconocemos la existencia de otros factores secun-
darios—, a peculiaridades inherentes al proceso de produccién de este
bien intangible.

La produccién cientifico-tecnolégica, requiere material humano alta-
mente calificado, en nimero considerable en cada centro de investiga-
cién (“masas criticas” adecuadas), y una inversién de capital consi-
derable.

La innovacién tecnolégica se produce generalmente como un avan-
ce respecto a la situacién precedente —llamada “nivel de arte” — y exi-
ge, en consecuencia, un conocimiento de las tecnologias mas avanza-
das. Los recursos humanos se deben encontrar debidamente articula-

de leasing un canon periédico como equivalente de dicho goce. Es facultad del usua-
rio convertirse en propietario de los bienes locados, al vencimiento del periodo con-
venido, contra el pago de un precio residual predeterminado.”

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (D.O.
14/1/85, modificada D.O. 27/X11/91), lo define de manera similar en el art. 25.
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dos, en sus diferentes grados de calificacién, a efecto de poder lograr
resultados medianamente 6ptimos.

Sin embargo, pese a estos requerimientos especiales la inversién en
investigacién de cualquier tipo —basica, aplicada o de desarrollo ex-
perimental —** no siempre garantiza resultados satisfactorios y mucho
menos que éstos se vayan a obtener en el momento oportuno. Se re-
quiere una cierta articulacién entre el sector econémico que demanda
la tecnologia y el subsistema cientifico-tecnolégico cuando la investi-
gacién no es realizada por la empresa que detectd su necesidad o
utilidad.

Se deriva de estas premisas que los centros de produccién de tec-
nologia de punta se encuentran vinculados directamente a grandes
empresas, que pueden aprovechar los avances con una produccién a
escala adecuada; y que la concentracién de masas criticas de cientifi-
cos en las diversas ramas y disciplinas, se encuentra también en los
centros académicos y de investigacién de los paises desarrollados, Es
asi que los Estados Unidos es el principal oferente de tecnologia del
mundo capitalista, destacando significativamente ain respecto a los

— A efectos instrumentales, entendemos por investigaciéon “los trabajos sistemé-
ticos emprendidos con el fin de incrementar los conocimientos cientifico-técnicos,
rlcsolyer problemas nuevos o todavia no resueltos”; los trabajos de investigacién ba-
sica “son aquellos encaminados al analisis de las propiedades, estructuras y relacio-
nes mutuas de los objetos y seres que componen el Universo, con vistas a sistema-
tizar, enileyes generales, los hechos desprendidos de este analisis. Estos trabajos son
emprendidos, bien por curiosidad cientifica (investigacién basica libre), bien para
apo‘rtar una contr.i’l)ucién tedrica a la resolucién de prcblemas técnicos (investigacién
bé.m?a orientada)”. Los trabajos de investigacién aplicada son acometidos, bien para
averiguar las posib'les aplicaciones de los resultados de una investigacién basica (in-
vestigacién de‘aplxcaciones), bien para encontrar nuevas soluciones que permitan
alcanzar un objetivo determinado seleccionado con anterioridad, con vistas a satis-
facer' una necesidad de la humanidad. Los resultados de una investigacién aplicada
;:s:sten exz: un tipo de produc;o. operacién o método, utilizable al menos en algu-
regst:;o;.e ; :an;l:: :onLcomercxa'lizat'Jles. son mantenidos en secreto y dan lugar al
o k;; l’n e].tada inves(xgaczfsn en .desarrollo experimental consiste en “toda
g esultados del .u"aba]o Ide investigacién para llegar a la explotacién

nuevos productos, dispositivos, sistemas y procedimientos, o para mejorar los

:{; Txmal'x:jes. EI desarrgllq consiste en pasar del modelo de laboratorio, que mues-
pmtoanvax_ :‘z e llos_pnncxp:os elegidos para un nuevo procedmiento industrial, al
. :sod:: l:sfna oé:hgnp de ser reproducido para la venta, Estos conceptos fueron
ok l9681.1'1trM.uccu.Sn al documento “Les Moyen Consacrés para loa France a
» Ministére du Dévelopement Industriel et Scientifique (DGRST).

es Co ; . " .
pmp. o ;;oru. wAT, Benjamin, Ciencia, Técnica y Capital, Ed. Blume, Madrid, 1976,
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restantes paises del norte,’® y que un reducido niimero de empresas de
este pais concentra una parte importante de las ventas.” Estudios
de Naciones Unidas indican claramente que similar situacién se pre-
senta respecto a innovaciones tecnolégicas patentadas. En México, en
el periodo 1980/1990, el 80% de las patentes fueron otorgadas a per-
sonas juridicas extranjeras, el 55% del total a Estados Unidos de
América; y a una gran distancia paises industrializados como Alema-
nia (7.2%), Francia (5.2%), Japén (4.2%); a residente mexicanos
correspondi6 el 7.8, si bien no tenemos informacién sobre la relevan-
cia de estas ultimas.’®

En relacién a la demanda, un alto porcentual es adquirido también
por empresas trasnacionales, es comercio entre matriz y filiales. Ex-
cluyendo estas “falsas transferencias” el resto del mercado se encuen-
tra igualmente altamente concentrado y se limita, en los paises de me-
nor desarrollo, a aquellos niicleos empresariales insertos en ramas
oligopolizadas y que, en consecuencia, pueden competir con los mono-
polios extranjeros; un sector importante era representado por las em-
presas paraestatales antes de que se generalizaran las privatizaciones."

El empresario mediano y pequefio no esta en condiciones de produ-
cir la tecnologia que necesita para competir en el mercado, e ignora
incluso dénde puede adquirirla; si existen diversas alternativas. no
conoce cual es la mas conveniente, ni los precios internacionales. En
muchos casos la transferencia se realiza a través de otras empresas
radicadas en el pais, que luego adquiriran sus productos.

Restringe el mercado la conducta de empresas transnacionales, prin-
cipales productoras de la tecnologia de punta, que en muy pocas oca-
siones la venden; por lo general, prefieren aprovechar la situacién de

16 En 1972 el 60 por ciento de las ventas de tecnologia de los paises de la OCDE
eran realizadas por Estados Unidos, que vio reducirse este porcentual al 45 por cien-
to en 1976. Ver: REMICHE, Bernard. La transferencia de tecnologia en América Lati-
na, Revista del Derecho Industrial, nim, 7, enero-abril de 1981, Ed. Depalma, Bue-
nos Aires (Argentina), p. 93.

17 Sobre dos mil empresas que declararon en Estados Unidos que realizaban in-
vestigacién tecnolégica, 28 realizaban el 63 por ciento de la investigacién, y en
Prancia 16 empresas representaban el 43 por ciento del gasto. Ver Bernard Remi-
CHE, op. cit.

15 Fuente: Direccion General de Desarrollo Tecnolégico, Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, México, 1992.

19 HerLemer, G. K., El papel de las corporaciones multinacionales en el comer-
cio de tecnologia de los paises menos desarrollados. En FAJNZYLBER, Fernando (coor-
dinador). Industrializacion e infernacionalizacion en la América Latina, Coleccién
Lecturas de El Trimestre Econémico, Ed. Fondo de Cultura Econémica, México,

1981, ¢, II, p. 140.
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privilegio en que la misma las coloca, instalando matrices en paises
con mercado suficiente como para poder producir a escala, o con leyes
que protegen la produccién interna de la competencia internacional
(en su defecto, preferiran exportar a paises mas pequefios sus pro-
ductos ya elaborados), por el contrario, las empresas de capital nacio-
nal de los paises llamados subdesarrollados, necesitan de la nueva
tecnologia para poder competir,

Esta breve descripcién del mercado de tecnologia, en las partes de
oferta y demanda, permite visualizar que uno de los problemas mas
importantes es garantizar el acceso al mismo de las empresas nacio-
nales, en especial la pequefia y mediana, en condiciones mas o menos
equitativas. Por otra parte, evitar que el atraso tecnolégico se convier-
ta en un factor preponderante de enajenacién de la economia y de
la cultura.

4. EL PRECIO DE LA TECNOLOGIA

Entendemos por precio, en términos generales, la suma de dinero
que una de las partes de un negocio juridico bilateral se obliga a dar
a cambio de una contraprestacién equivalente —en el caso de la com-
praventa, la cosa vendida— y se fija en principio por el libre acuerdo
de las partes contratantes.®® El derecho a la libre determinacién del
precio es una derivacién natural del otorgado al propietario de un
bien de gozar y disponer de él y fijar, en consecuencia, las condicio-
nes en virtud de las cuales esta dispuesto a desprenderse temporal o
definitivamente del mismo.** La determinacién precisa del precio de-
viene, asi, del libre debate entre dos propietarios —del bien y del di-
nero— sobre el equivalente conveniente a los intereses de ambos para
la realizacién de un negocio juridico,

En el mercado de libre competencia,®* esta libertad de los propieta-
rios para establecer el precio, cumple una funcién econémica en la
atemperacién de los efectos de la anarquia inherente al sistema pro-

20 RiverT-BouLANGER, Tratado de Derecho Civil segiin el Tratado de Planiol,
t. VIII, Buenos Aires, Ed. La Ley, pp. 38 y 39; Mazeaup, Lecciones de Derecho
Civil, parte III, t. 1II, Europa-América, Buenos Aires, Ediciones Juridicas, p. 160;
Messineo, Francisco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, Ed. Ejea,
1971, p. 65.

#1 Codigo Civil para el Distrito Federal (México), art. 830.

* Se utilizara indistintamente mercado de libre competencia, de competencia per-
fecta, o de libre concurrencia.
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ductivo capitalista,”® llegando a ser considerado indispensable en la
autoplanificacién de la produccién.* Es ademas un requisito la inexis-
tencia de otros elementos coercitivos, es decir: que haya suficiente
cantidad de oferentes y demandantes, que los sujetos no actien en
estado de necesidad (partes libres e iguales) y que puedan entrar y
salir del mercado en ambos caracteres (oferentes o demandantes, pro-
ductores o consumidores). A tales efectos, el sistema capitalista tien-
de a prohibir, o atemperar sus efectos nocivos de, los monopolios y las
practicas monopoélicas aiin en sus versiones mas liberales o del llamado
“capitalismo salvaje”.*

Excepcionalmente, el Estado participa como factor de equilibrio en
la determinacién de los precios de las mercancias cuando las partes se
enfrentan en situacién de desigualdad. En ciertos casos la posibilidad
de participacién estatal en la regulacién de los precios surge de una
desproporcién entre las prestaciones pactadas por las partes. En estas
situaciones el comprador puede solicitar, segiin las legislaciones, la
reduccién del precio o la declaracién de nulidad del negocio juridico,
devolviendo el bien y repitiendo lo pagado.?® Generalmente se exige
una desproporcién tal que evidencia la situacién de desigualdad de las
partes (excesivo poder o estado de necesidad de una de ellas).*

23 “En una economia en que las decisiones de los diversos ?gentes econoxlmcos
son autématas y no dependen de las intervenciones de una autoridad central, e enll;
pleo de los recursos econémicos procede del sistema de los precios, que asegura i
coordinacién y permite la coherencia de las decisiones de los agentes eco;;ém.cos. o
Barre, Raymond, Economia Politica, t. I, 8¢ ed. Ed. Ariel, 1951, p. 379. .

24 Asi, en un sistema de libre concurrencia, y en un mercado transparente, la
orientacién de los compradores serd hacia uienes ofrecen. igual producto a menntc:;
precio. Un exceso de produccién en una mercancia determu'.:ara la competenc;l: ; -
los oferentes, la que se traducird en disminuciones de precios gue provocar ultajdo
en la tasa de ganancia de la rama de produccién de que se trate. Como res lad -
de ello, y en la medida en que haya libre movilidad de f:apltales, éstos set tras aAsi
ran hacia aguellas ramas de la produccién que estén redxtuanfio mayores 3?35} Py
se equilibra la oferta y demanda de los productos, sin necesidad de una plan (; e
cién coactiva, satisfaciendo de la manera mas eficiente las necesidades de la sociedad.

25 TiepEMANN, Klaus, Derecho sobre los monopolios y derecho penallggg mongg‘f
lio, en La Reforma penal en los paises en desarrollo: Ed. UNAl\él. - pl:mane-_
“...en todo caso la concepcién arménica de todo el siglo XX en Europa ge f—
Ci6 en su conjunto excesivamente liberal en el sentido de una Polmca econlmn o
laissez-faire, que sélo prohibié el ejercicio inmoral de coaccién contra el comp
tidor. . ."”

26 MazeAup, op. cif., p. 161; RIPERT-BOULANGER, op. cit, p. 38; MESSINEO, op.
cit. p. 66.

" Codigo Civil del Distrito Federal, México, art 17.
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En otras situaciones, el Estado determina en forma precisa el pre-
cio maximo de ciertas mercancias ** y establece sanciones para quie-
nes no los respeten. Generalmente se trata de bienes basicos de con-
sumo masivo;* en algunas legislaciones se establece el derecho de las
partes a rescindir los contratos que se realizan violando los precios
maximos, pero en la mayoria de los paises, es la autoridad adminis-
trativa la encargada de reprimir la infraccién de esas disposiciones. Por
altimo, los precios de ciertos productos, o la posible variacién de los
mismos, se suele concertar entre el gobierno y los sectores sindical y
empresarial, si bien las sanciones aplicables a quienes los infrinjan
dependera de la facultad otorgada al gobierno por la ley.

Si bien algunos autores consideran que uno de los requisitos del
precio es que sea justo,” reconocen la validez de los contratos en que
ello no se cumpla, en la medida en que la desproporcién no sea evi-
dente y no concurran situaciones subjetivas (estado de necesidad),
que deben ser probadas por las partes. La mayoria de la doctrina se
inclina por considerar al precio justo como un concepto moral, ajeno
al campo del derecho e, inclusive, al de la economia.*

Si aceptamos, en términos generales, que “la justicia de las transac-
ciones que se realizan entre los agentes de la produccién consiste en
que estas transacciones se derivan de las relaciones de produccién
como una consecuencia natural”,** podemos decir que el precio justo

25 Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Econémica, Diario Ofi-
cial del 30 de diciembre de 1950, México, art. 29.

2 Excepcionalmente pueden incluirse otros bienes, en México por ejemplo, se fijé
precio maximo a los automotores hasta 1977.

# Royma ViLLeGAs, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Contratos, t. IV, 8%
ed.. Ed. Porrua, p. 83.

31 “Los economistas consideran que no existe un precio justo...; es que existe
solamente el precio de mercado, o sea el precio efectivo... En la nocién de precio
justo se debe ver un aspecto moral que sirve para significar deberse hacer pagar un
precio odioso y, en otro sentido, no deberse pagar un precio irrisorio”’, F. MEessI-
NEO, op. cit., p. 66. “La fijacion de un justo precio es una regla moral; no es, en
principio, una regla juridica...”, MAzEAuD, op. cit., p. 160.

22 Magx, Carlos, El Capital, critica de la economia politica; sec. V, cap. XXI,
t. IIl, p. 327: "Es absurdo hablar aqui, como hace Gilbart, de justicia natural. La
justicia en las transacciones que se realizan entre los agentes de la produccién
consiste en qgue estas transacciones se derivan de las relaciones de produccién como
una consecuencia natural. Las formas juridicas que estas transacciones econémicas
revisten como actos de voluntad de los interesados, como exteriorizaciones de su
voluntad comin y como contratos cuya ejecucién puede imponerse por la fuerza a
los individuos mediante la intervencién del Estado, no pueden determinar, como me-
ras formas que son, este contenido. No hacen mas que expresarlo. Podemos decir
que este contenido es justo en cuanto corresponde al régimen de produccién, en
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de las mercancias esta determinado por el costo de produccién, mas
la tasa de ganancia promedio en una sociedad determinada.** Este
precio justo es dificil de fijar en situaciones particulares y también esta
sujeto a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo cuando hagamos
referencia al precio justo, estaremos aludiendo a este concepto,

4.1. Equivalencia de las prestaciones

El costo de produccién de la tecnologia esta determinado por los
gastos que se realizan en investigacién y desarrollo para la obtencién
de la misma. En la medida en que la comercializacién de la tecnolo-
gia implica la percepcién de su precio por quien la obtiene, se debera
contabilizar la inversién en investigacién y desarrollo de quien esta
en condiciones de negociarla, excluyendo un insumo fundamental: el
caudal de aportes de investigaciones anteriores, desarrolladas y que
no deben ser retribuidas.** Este costo de produccién es compartido
por la persona (generalmente empresa) que lo produjo, y por el con-
junto de empresas que haran uso de la tecnologia retribuyendo a su
titular un precio. Logrado el avance tecnolégico, sus posibilidades de
reproduccién son generalmente de un costo infinitamente inferior y,
por tanto, mientras se amplie el uso del mismo, se reduce automatica-
mente su costo.

Aplicando al costo de produccién la tasa media de ganancia, se pue-
de establecer en términos generales, el precio de la tecnologia. Asi, se
verificara si hay relacién entre la tecnologia adquirida y el precio o
contraprestacién, es decir, la equivalencia en términos de valor de
cambio.

4.2. Valor de uso de la tecnologia

La innovacién tecnolégica es un factor que permite a una empresa
obtener una ganancia extraordinaria, es decir, una tasa de ganancia
superior a la tasa media. Esta posibilidad se puede dar a través de

cuanto es adecuado a él. Es injusto cuando se halla en contradiccién con él. La es-
clavitud, dentro del régimen capitalista de produccién, es injusta, como lo es también
el fraude en cuanto a la calidad de la mercancia.”

38 Marx, Carlos, op. cit.,, t. III, cap. XXXVIIL, p. 596.

34 Caudal de conocimientos cientificos y técnicos incorporados al acervo patri-
monial de la sociedad susceptibles de lLbre utilizacién, invenciones no patentables,
etcétera.
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dos situaciones que es conveniente diferenciar: (i) en la innovacién
de productos patentados, la misma ley de propiedad industrial otorga
al titular de una patente la exclusividad para elaborar el producto. Es
un derecho de monopolio, en el sentido estricto del término, protegido
legalmente, y el aumento en la tasa de ganancia se deriva de la posi-
bilidad de vender este nuevo producto a precio monopélico. (ii) En
las innovaciones de procesos productivos, patentados o guardados como
secreto industrial, su utilidad se deriva de la posibilidad de producir
bienes a menor costo y/o —a costos iguales— de mayor calidad. Inclui-
mos en este rubro las innovaciones en los procesos que disminuyen los
costos a través de la sustitucién de insumos o materias primas, por
otros de precio inferior.

El valor de uso de la tecnologia esta dado por ser un factor de mo-
nopolio y hacer posible la obtencion de una ganancia extraordinaria,
una ganancia monopolica.*

En la medida en que el precio de monopolio permite obtener una
ganancia superior a la media (ganancia extraordinaria) y se logra
porque el precio es un elemento dado* no modificado por la reduc-
cién en el costo de produccién de una sola empresa, los beneficios de
los avances tecnolégicos se transmiten a la sociedad recién en el mo-
mento en que la tecnologia deja de ser de uso exclusivo.

A los efectos de este estudio, es conveniente destacar la posibilidad
de cuantificar pecuniariamente el valor de uso de la tecnologia: me-
dido en términos monetarios, estd determinado por la diferencia entre
la tasa media de ganancia y la tasa de ganancia que la unidad de
produccién podra obtener con la nueva tecnologia. El propietario
~de la tecnologia— podra utilizarla directamente en la produccién o
transferirla a un tercero, En este altimo caso, el precio de venta inten-
tara fijarlo en la franja delimitada por el precio de produccién y las
utilidades potenciales que podria obtener por su uso directo y la de-
terminacién final estara influida por la ganancia extraordinaria que
estime el comprador que podra obtener. Dentro de esta franja, enaje-
nante y adquirente obtendran una ganancia extra derivada de la cuota
del precio que estd por encima del precio de produccién, es decir, del

# Stumpr, Herbert, El Contrato de Know How, Ed. Temis, Bogots (Colombia),
1984. El autor enumera factores que pueden incidir en la determinacién del precio
del know how, y en primer lugar precisa: “A) En general: El alcance del derecho
de utili)zacién (posicién monopélica que adquiere el beneficiario por la posicién del
secreto)...”

3 Mawx, Carlos, op. cit., t. 111, cap. XVIII, p. 601.
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costo de produccion mas la tasa de ganancia promedio. El precio de la
tecnologia en el mercado tiende a aproximarse mas al valor de uso
que al valor de cambio.

La explotacién directa de la tecnologia permite al propietario el
aprovechamiento total de la ganancia monopélica y es uno de los fac-
tores que ha impulsado la proliferacién de filiales de empresas trans-
nacionales en las dltimas décadas;* sélo marginalmente venden tec-
nologia, compartiendo con los adquirentes el aprovechamiento de las
ganancias extraordinarias.

El flujo al exterior de los pagos por tecnologia, o la reinversién de
esas sumas, afectan la tasa de ganancia de los capitales nacionales y
en consecuencia su tasa de inversién. La diferencia entre el valor de
cambio de la tecnologia y aquél al cual se enajena (valor de uso), es
parte del enriquecimiento ilicito de los paises industrializados, medido
en términos de ética capitalista,

4.3. Precio verdadero

Un requisito del precio en los negocios juridicos es que sea verda-
dero —también llamado precio serio o sincero—, que se trate real-
mente del monto de dinero que una de las partes se obliga a pagar y
no de una magnitud simulada. Si las partes han realizado la transac-
cién a un precio superior o una de ellas no ha desembolsado dinero
alguno —donacién— el negocio podra ser impugnado por parte inte-
resada, variando las consecuencias de la impugnacién en el derecho
comparado. Los intereses contrapuestos de las partes que suscriben el
negocio, hacen que no haya demasiados actos simulados en este rubro,
considerando el volumen global de transacciones civiles y comercia-
les. En aquellos que resulta habitual y de volumen pecuniario signifi-
cativo, la ley establece un sistema de tasaciones sustitutivas o suple-
torias respecto a lo determinado por las partes al solo efecto del pago
de la obligacién fiscal.

Sin embargo, en el caso especifico de las convenciones que tienen
por objeto la transferencia de tecnologia, hay elementos de juicio que

37 " como antes se menciond, las posiciones monopélicas se logran como con-
secuencia de innovaciones y de avances en los procesos tecnolégicos durafte las eta-
pas iniciales del ciclo de producto. Estas etapas pueden denominarse de monopolio
tecnolégico”; Varrsos V., Constantino, Distribucion de ingresos y empresas frans-
nacionales, Ed. Fondo de Cultura Econémica, México, 1979, p. 19.
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hacen suponer que un alto porcentaje de ellas carecen de precio ver-
dadero.

Se estima que un elevado porcentaje (aproximadamente el 80% de
los pagos en el periodo en que se debian inscribir los contratos) de la
importacién de tecnologia es realizada por empresas transnacionales
y proviene de sus matrices o de empresas vinculadas.*® En estos casos
no nos encontramos ante un verdadero contrato en la medida en que,
si bien se trata de personas juridicas diferentes, son un idéntico sujeto
econémico y no tienen intereses contrapuestos que los lleven a discu-
tir un precio justo, son los denominados precios de transferencia. La
decisién sobre el flujo de divisas que van a remitir a la filial en con-
cepto de pagos tecnolégicos son ajenos al valor de la tecnologia.®

Existe un interés econémico inmediato en la fijacién de precios si-
mulados, y es la evasién fiscal. La tasa de impuestos que paga una
empresa transnacional que gira utilidades a la matriz es muy superior
a la que se le aplicaria si lo remitiera como “pagos de tecnologia (re-
galias)” *°

5. EL pLAZO

El plazo de los contratos de licencia de tecnologia se rige, en prin-
cipio, por la regulacién del contrato o convenio bajo el cual se
realizé; sin embargo ha ciertas excepciones que dependen de la natu-
raleza del objeto del mismo. Asi, por ejemplo, si la legislacién sobre
arrendamientos, que se aplicaria por analogia en muchos casos, dis-
pusiera que los contratos tienen un limite maximo inferior a la vigen-

#8 Faynzoser, Fernando; MarTiNeZ TarrAGO, Trinidad, op. cif., p. 318 y 551.

# "...los beneficios obtenidos por la filial de un monopolio extranjero se trans-
fieren a la matriz por conceptos no necesariamente ligados a la causa origen de los
mismos. . . el total de la ganancia puede ser transferido como dividendos, intereses,
subfacturaciones, pagos de asistencia técnica y regalias. ..”. Pirez MIRANDA, Rafael;
CostamacNA TartacLiA, Elisa, Politicas econdmicas sobre inversiones extranjeras
y fransferencia de tecnologia en Latinoamérica, Ed. ENEP Acatlan (UNAM),
México, 1978.

¢ La documentacién del contrato de tecnologia genera un crédito de la filial res-
pecto a la matriz o empresa vinculada que la pone a cubierto, en cierta medida, de
los riesgos de una expropiacién, disfrutando de manera menos impugnable, de pro-
teccién diplomética. El pais receptor de la inversién extranjera directa puede afec-
tar a la empresa radicada, pero deber4 respetar las obligaciones contraidas con una
persona juridica de nacionalidad extranjera y radicada fuera de su jurisdiccién. Por
Gltimo, de haber control de cambio, los contratos garantizan la posibilidad de reali-
zar transferencias de divisas al exterior. Es politica difundida de las empresas trans-
nacionales tener altos pasivos con el exterior, los que generalmente no son genuinos.
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cia de la patente, éste no seria aplicable. La inversién y la actividad
que deriva de la explotacién de la misma hace que sea necesario auto-
rizar en beneficio del licenciatario una duracién que coincida con el
plazo de su vigencia.**

Por el contrario, el plazo de vigencia de la patente debe conside-
rarse como el maximo para el contrato de licencia, La ley hace refe-
rencia a este caso al prohibir el registro de la licencia “‘cuando la
patente hubiere caducado o su duracién sea mayor que su vigencia
(art. 66)""; ahora bien, como el registro no es constitutivo del contrato
de licencia, sino sélo un requisito para que el mismo se pueda oponer
a terceros, podria darse el caso de que el mismo se realice por un pla-
zo mayor. Este plazo mayor se puede establecer, inclusive, por igno-
rancia de una del adquirente, y cumplir el contrato sus efectos durante
el periodo de vigencia. En ese caso se debe interpretar que el licen-
ciatario tiene derecho a considerar rescindido el contrato a partir de
la fecha de caducidad de la patente,

5.1. Rescision por eviccion

El mismo derecho de rescisién cabe al licenciatario cuando los dere-
chos del licenciante fueren impugnados exitosamente por un tercero o
cuando, por cualquier motivo, la patente fuere declarada nula o se im-
pidiere por causas ajenas al accionar del licenciatario, continuar con la
explotacién. En aplicacién de los principios de la eviccién, el vendedor
debera resarcir el precio integro, los gastos del contrato, los causados
en el pleito de eviccién y en el de saneamiento y el valor de las mejo-
ras. En el caso de que el licenciatario hubiese debido responder por
dafios, segin lo dispuesto en la ley de Propiedad Industrial, éstos
también deberan ser reintegrados por el vendedor o licenciante, si la
accién hubiese sido dirigida en su contra. Es probable que la indem-
nizacién que se exija al licenciatario por la explotacién de una patente
reivindicada exitosamente sean las regalias que dejé de percibir el ver-
dadero titular, que seguramente coincidiran con las percibidas por el
licenciante y falso titular.

Si el vendedor hubiese obrado de mala fe, debera indemnizar al
comprador por los dafios y perjuicios ocasionados, por ejemplo los
gastos que hubiere realizado en instalaciones y que no hubiere amor-
tizado, dafios en su fama por los compromisos contraidos y anuncia-

“1 En el arrendamiento, la ley solo establece plazos méximos para los inmuebles.
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dos, rescisién de contratos de suministro y demas inversiones reali-
zadas o comprometidas (art. 2119 del Cédigo Civil). Es nulo el pacto
por el cual se exime al vendedor por eviccion, si éste fuere de mala
me; la eximicién, en el caso de buena fe, no lo exime de restituir el
precio (art. 2122), Estos principios de la eviccién, correspondientes a
la compraventa, se aplican subsidiariamente a las licencias contrata-
das bajo las formas del arrendamiento. En este contrato, y en caso
de impedimento para realizar o continuar realizando la explotacién
atribuible a otro motivo, se suspende el contrato por dos meses y, de
subsistir el impedimento, el licenciatario puede solicitar la rescisién del
contrato, asi como dafios y perjuicios si el licenciante hubiera obrado
de mala fe; estos derechos son irrenunciables.*?

5.2. Otras causales de rescision

Sin embargo, si la patente caduca por culpa o dolo del licenciata-
rio, éste no podra alegar la finalizacién del contrato y por el contrario,
segin las circunstancias, podria tener que responder por dafios y
perjuicios, La ley establece un plazo dentro del cual el titular de la
patente debe iniciar su explotacién, aclarando que la explotaciéon que
realice el licenciatario voluntario beneficia al licenciante como si él la
hubiera hecho. En razén de ello, el licenciante —en especial si otorga
licencia exclusiva— confia en que el licenciatario cumplira con los
plazos establecidos en el convenio, pero éste puede especular con la
caducidad de la patente para solicitar una licencia obligatoria en me-
jores condiciones o esperar a su caducidad total; o simplemente no
iniciar la explotacién por negligencia. En todos estos supuestos, el ac-
cionar del licenciatario afectara el plazo de vigencia de la patente, y
no podria alegar su propia torpeza como causal de rescisién,

Una situacién similar ocurre con el licenciatario de know how (se-
creto industrial) cuando el mismo se difunde por causas ajenas al li-
cenciatario; o si se prohibiera su explotacién por haber sido patentado
por un tercero.**

Otro caso en el cual el plazo no se fija voluntariamente, es el de
los productos farmoquimicos o procesos de obtencién de estos produc-
tos, cuando el titular quiera ampliar el tiempo de vigencia de la pa-
tente a veintitrés afios. En este caso la licencia sera irrevocable y por

42 Arts. 2431 a 2433 del Cédigo Civil para el D.F.
4% Pérez Miranpa, Rafael, Régimen juridico del secreto industrial, op. cit.
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el plazo total de vigencia de la patente, incluyendo su prérroga, si bien
no debera ser exclusiva (art, 23).

Como surge de lo expuesto, el plazo en los contratos de comercia-
lizacién de tecnologia también se encuentra condicionado por la natu-
raleza especial del objeto del contrato, que no es una mercancia sino
un privilegio, creado y reglado por la ley.*

6. OBJETO

El objeto del contrato de transferencia de tecnologia es un privile-
gio, que “perece”’ o "se agota” con el transcurso de un tiempo de-
terminado cuando su fuente es la ley (patente o registro), o indeter-
minado cuando surge de acciones de ocultamiento (difusién de un
secreto industrial o desarrollo de tecnologias superadoras del mismo).
Al desaparecer el privilegio desaparece el objeto y por tanto no puede
continuar vigente el contrato.

El objeto de la licencia no es la tecnologia, sino el privilegio de
explotar la misma con exclusividad. El objeto es facilmente identifi-
cable cuando se analizan los negocios juridicos que transfieren tecno-
logia en proceso de patentamiento; si un tercero se opone o vence en
la obtencién de la patente, la tecnologia subsiste, sin embargo el con-
trato no sera valido pues el titular del objeto (del privilegio) es otro.

7. ForMma

No se exige una formalidad especifica, en principio se debera cum-
plir con la estipulada para el contrato tipico adoptado o el que se
asemeje analégicamente (compraventa total o parcial, arrendamiento,
arrendamiento financiero (leasing) con opcién de compra (en el know
how) y en el caso de que se opte por su inscripcién, realizarlo por
escrito. Como se aclarara supra la inscripcién no es constitutiva del
negocio, sélo se requiere para lograr su oponibilidad frente a ter-
ceros.

8. LA OBLIGACION DE REGISTRO

El registro de la cesién o de las licencias es requisito necesario para
su oponibilidad ante terceros (art. 62); este requisito se vincula a la

4 Ver infra.
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asimilacién que realiza el legislador del privilegio que otorga la pa-
tente con el derecho de propiedad, el registro da publicidad a la pro-
piedad y a sus negociaciones. En principio podriamos afirmar que los
contratos no inscritos tienen plena validez entre las partes aunque no
se inscriban, pero sin embargo consideramos que el legislador en al-
gunos casos exigié como requisitos para la inscripcién disposiciones
validas para todos los contratos e inclusive para hacer valer los mis-
mos entre las partes,

8.1. Oponibilidad [rente a terceros

El registro de una licencia (y se debe suponer que, con mayor ra-
z6n, de una cesién) de una patente, legitima al licenciatario para ac-
cionar contra terceros a efectos de proteger sus derechos, con la misma
amplitud que tendria el titular.

También se requiere que la licencia (o cesién) esté inscrita para que
el inicio de explotacién de la patente por el licenciatario beneficie al
licenciante e impida el otorgamiento de licencia obligatoria o su cadu-
cidad.

Se debe suponer que esta obligacién de registro para poder oponer
el derecho licenciado a terceros, tiende a evitar fraudes derivados de la
caracteristica enunciada de que gran parte de estos negocios juridi-
cos se realizan entre empresas vinculadas, muchas veces matriz y fi-
lial de una trasnacional, lo que facilita el abuso de personeria juridica.
De ser asi, debera interpretarse que los contratos no registrados no
se podran oponer a la masa de acreedores en caso de concurso o quie-
bra. Tampoco el primer licenciatario podra exigir que suspenda su
explotacién o pague dafios y perjuicios un tercero adquirente de buena
fe de la innovacién tecnolégica patentada cuyos derechos adquirié, si
éste no podia conocer de su adquisicién por falta de publicidad; su ac-
cién debera dirigirse exclusivamente contra el licenciante.

En principio, la inscripcién puede considerarse un requisito para
realizar los pagos estipulados en el contrato como gastos a los efectos
fiscales. Sin embargo, el art. 3? transitorio de la ley deroga la obliga-
cién de registro establecida en el art. 24 frac. XI de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, sin aclarar que debera ser sustituido por la
inscripcién que estamos analizando, por lo cual mientras no se vuelva
a establecer una obligacién especifica en la ley fiscal, este tema estara
en debate y se interpretara en favor del causante. Me inclino por la
exigencia de inscripcién, pues sin duda que la autoridad fiscal es un
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tercero a quien se quiere oponer el contrato, y en especial por cuanto
los intentos, muchas veces exitosos, de defraudar al fisco, se han dado
en muchos casos en esta tematica,

8.2. Prorroga de jurisdiccion

En los contratos de licencia se podra establecer mecanismos arbi-
trales internacionales para resolver los conflictos que se deriven de
su clausulado, sacandolos de sus tribunales pero, por interpretacién
contrario sensu no podran establecer que se juzguen por tribunales
extranjeros. Jueces ordinarios o arbitros internacionales, deberan apli-
car la ley mexicana si es en este territorio que se explotara la tecno-
logia (art. 66 segunda parte) y sera nula cualquier estipulacién en
contrario. En verdad, estos requisitos se establecen sélo para los con-
tratos que las partes deseen inscribir, pero pensamos que el legisla-
dor lo ha entendido como exigencia generalizada. Una interpretacién
diferente implicaria que las autoridades nacionales, al negar la ins-
cripcién por establecerse en el contrato la competencia de una ley ex-
tranjera, condenan al adquirente nacional a ser juzgado por las nor-
mas extranjeras lo cual implica la aceptacién de las mismas. Sin duda
que no pudo ser ésta la voluntad del legislador.

8.3. Inscripcién y plazos

Igual interpretacién se debe realizar de la norma que prohibe la ins-
cripcién de contratos en los cuales los plazos superen a los de vigen-
cia de la patente, o cuando ésta hubiere caducado. Como expresamos
supra, en estos casos tampoco sera valido el contrato inter partes, por
cuanto ha dejado de tener objeto. Si lo que se negocia es el privilegio,
y éste no existe (por cuanto caducé) o deja de existir antes de que
venza el plazo estipulado en el contrato (vencimiento de la patente)
cl objeto del contrato ha desaparecido y cabe la nulidad o rescisién
del mismo, respectivamente. No sera necesario en ninguno de los ca-
sos probar dolo consistente en el conocimiento de la caducidad o ven-
cimiento de la vigencia, por parte del licenciante; de probarse este
extremo cabria ademas la accién por dafios y perjuicios que pudiera
haber ocasionado.,
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9. CLAUSULAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

La derogada legislacién sobre registro de la transferencia de la tec-
nologia contenia una serie de prohibiciones vinculadas a las practicas
monopdlicas, que no han sido sustituidas. Un principio general desti-
nado a evitar el abuso del monopolio que otorga la ley es el otorga-
miento de licencias compulsivas, las cuales no han cumplido esta fun-
cién en el derecho nacional ni en el derecho comparado, ademas que
atiende a la solucién de un tnico problema que es la falta de explo-
tacién. En México, se debera aplicar la disposicién constitucional que,
si bien autoriza los monopolios originados en la legislacién sobre pa-
tentes, mantiene la prohibicién de las practicas monopélicas. En la le-
gislacién sustantiva, las disposiciones de la Ley Organica del art 28
constitucional y las correlativas del Cédigo Penal del Distrito Federal
y de cada Estado. Como criterio de interpretacién general, seran dti-
les las normas sobre control de las practicas restrictivas de la compe-
tencia aprobadas por la Organizacién de Naciones Unidas.*s
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