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l. ANÁLISIS INTRODUCTORIO

La t.ransf erencia de tecnología 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 .economía. 
Nuestro objeto de análisis es en realidad la comercialización de dere
chos sobre ese bien intangible denominado tecnología. 

Una persona jurídica puede utilizar una invención que ha pasado a 
ser de dominio público por el paso del tiempo y explotarla industrial-
mente sin necesidad de recurrir a ninguna negociación jurídica. Sólo 
lo deberá hacer si sobre esa tecnología alguien tiene un derecho (pa, 
tente, registro de modelo de utilidad o de diseño 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
berá adquirir, deberá solicitar a su tenedor que le permita utilizar la 
invención, con .exclusividad o compartiendo su explotación industrial 
con otras personas jurídicas. 

El denominado contrato de transferencia de tecnología es, en con.
secuencia, un negocio jurídico que se define por el objeto del mismo, 
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un derecho sobre una tecnología, que puede revestir diversas formas 
en sus sentidos estricto y amplio. y que se puede realizar mediante 
diversos tipos de convenios o contratos, generalmente atípicos.1 

La atipicidad de estos negocios jurídicos 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 tecnología es un bien intangible que ha sido asimilado 
frecuentemente a las mercancías, lo cual permite aplicarle ciertas ca
tegorías, de las ciencias económicas especialmente: precio, flujo inter
nacional, proceso de producción y apropiación. Por analogía con el 
derecho de autor, se podría considerar al derecho de patente como un 
bien mueble;~ es conveniente aclarar que el Código 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 analogía es al derecho 
de patente, no a la tecnología. Este método no es malo en sí mismo, 
pero sí 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 sólo la adquisición 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 análisis, podemos adelantar algunas líneas 
de exposición. La ley al asimilar la tecnología a la mercancía, también 
asimila al derecho de exclusiva el de propiedad industrial, asimilación 
errónea y nociva según se explicara en otros ensayos.ª Quien logra 
una patente o un registro de modelo industrial, tiene el derecho a la 
utili::ación exclusiva de la invención o modelo. Este derecho se puede 
ceder en su totalidad o sólo parcialmente ( autorizando su utilización a 
otra persona, con reserva del titular de continuar con su utilización 
o de poder autorizar otra o varias personas jurídicas más su explota
ción industrial). Estos negocios se regirán por los principios generales 
de la compraventa;' la cesión parcial es de difícil definición, como se 

1 Un análi.1is general de estos temas se puede ver en PÉR.E.Z MIRANDA, Rafael; Se~ 
RaANo MrGALLÓN. Femando, Tecnología y Derecho Económico: Producción, apropia
ción y tran.sferencia de tecnología, Ed. Miguel Angel Porrúa, México, 1982. PÉR&Z 
MrllANDA, Rafael, Derecho y Relaciones de Producción, Ed. Plaza y Valdés, México, 
1968. 

2 Art. 758 dtl Código Civil para el Distrito Federal. 
• PÉREZ IRANDA, Rafael. Régimen jurídico del secreto industrial en Méxlco. Rev. 

de Derecho Privado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1992. 
ldtm, op. cif. nota 1 

• Art. 2218 del Código Civil para el D1.Strlto Federal. 
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•erá más adelante. La li e.ocia puede con · ir en una au ri::a.:i · n 
limitada en cl tiempo y con diversas modalidad~ de ago, por 1 
mu- as veces tendrá un ré imen 1m.ilar al d" arrendami~ 
otra can~ cuando se autori::a la explotación de conodmi ro.: s bre 
los ~e. no _e tiene un derecho ubjetivo re onoodo por la 1 sino 
una e.·clu iYidad en su uulcación de erminada por el d.: reto en ue 
se manaenen, la uasmis1ón de ellos con cláusula de e n aden aaLdad 
, secreto industrial) adquiere connotaciones espe ifi a que I hac 
t.n negocio a ti pico. si bten por sus caracteri ti as l pa o en dinero 
tracto sucesivo) puede er a ºmílado tambit.n eJ arrendamient . 

En el derecho económico comparado se debate sobre la ubu:ación 
temática de inno,·aciones ,·inculadas a la vida vegetal v animal l bio
tecnología). microcircuitos. programas de computación. En los d~ 
pruneros casos ( vi.da vegetal y animal) en micro:::ircuitos, la_ lc~1. -
ladones europeas se han indinado por compatibih::ar la legda ion 
sobre patentes con leyes específicas relacionada con. tratado int~r
naciona]e.s. En México, la nueva le • sobre patentes mcluve la vida 
animal y vegetal como patentable, no haciendo referencia a lo mi-ro
circuitos; en relación a los programas de cómputo, la tendencia mavo
ntaria es incluirlos en la legislación sobre derechos de autor. dando 
un trato especial dentro de este. capítulo normativo, tendencia a la qu_e 
ha adherido México, sí bien la inclusión se reali:ó sin agregar cspe 1-

ficidades. Las características de estas "nue as tecnología .. , incluso 
los programas de cómputo,6 hacen que. su comerciali::ación. ea incluida 
en este capítulo. Por último, también el objeto del negocio puede ~er 
un bien intangible que por diversos motivos se asimila a la tecnologia, 
sin reunir sus características especificas: ingeniería básica · de deta

lle, concesión de franquicias. 

s La Ley Federal de Derechos de Autor (DOF. 21 de diciembre de 1963 ' m_o
dificaciones), establece : "-11> .•• Tales derechos pueden ser transmisibles P_Or cualquier 
medio legal. incluida la enajenación y la concesión de uso o explotac.on tcmponl, 
como el arrendamiento·•. b ¡ 

G La inclusión de este tema en la legislación de derechos de autor se de e cas 
· · ¡ t h ce lo en la de in enciones. El exclusivamente a que resulta menos vio en o que a r 

· · • -• 1· 1 torgado a I misma demandan un grado e. ces1vo de protecc1on y "-' amp 10 apso o . . . . . _ 
pronta reglamentación de esta decisión errónea de politica kgtSlativa, el otorgamien 

d · · · · · ) · "oh ente al d~-ho de autor- provocar to e la protecc1on s10 ex1gll' e registro -1 er · ~•~~ -
muchas confusiones y l,tigios. En la práctica de los negocios. no ~ah duda _que 1 

analogía aplicable es la de las tecnologías, la cual ha sido reconocida en casi todas 
1 · · bl· \ · t d l cont-tos de comercializa ión de t e-as leg15)ac1ones que o 1gan a reg1s ro e s •Q 
nologia y así lo hacía la derogada ley mexicana. 
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La comerciali;:ación de tecnología se vincula no sólo al derecho de 
los convenios y contratos, sino también estrechamente al derecho 
de la competencia ( monopolios y competencia desleal) y al derecho de 
daños o responsabilidad extracontractual ( responsabilidad frente a 
terceros por defectos en la invención). 7 Resurge en esta temática la 
necesidad de tratar de conciliar el aprovechamiento individual y el apro
vechamiento social de las invenciones e innovaciones tecnológicas,ª 
producto generalmente de objetivos divergentes. En este ensayo hare~ 
mas sólo las referencias imprescindibles al derecho monopólico y al 
de daños, ya que en especial el primero está vinculado de manera pro
funda y estrecha al régimen de la propiedad industrial y llevaría el 
mismo a una extensión no prevista. 

2. CESIÓN Y LICENCIA 

La transferencia de tecnología se puede realizar mediante la cesión 
(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 cesión 
surta efecto frente a terceros debe tener publicidad, la que se logra 
inscribiéndola en el Registro creado al efecto en la Secretaría; o por 
licencia• 

2.1. Cesión (venta) 

La cesión total se rige por los princ1p1os generales de la compra
venta de bienes muebles con el añadido del registro, y no ofrece ma-

-r CttUL.IA, Prancesco Vicent, La transmisión de derechos de propiedad industria/. 
Especial atención al contrato de licencia de patentes. en BiseAL, Joaquim; V1LADAS, 
Caries, Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transfuencía, Ed. Ariel De
recho. Barcelona (España), 1990, p. 175. 

" ELSTE.R, Jon, El cambio tecnológico, investigación sobre la racionalidad y (a 
transformación 110Cial, Ed. Gedisa, Barcelona (Espafta), t 990: p. 98. 

• 01 C,uAL:?, Vincenzo, Le lnvenzioni/í modelli, Ed. Giuffre, Milán (Italia). 
1990. p. 132. Si ha cessione quando il titolare si spoglia del diritto a favore di 
altro soggeto; si ha lícenza quando íl titolare del bretto, conservando tale tito!arltá, 
autoriiza un terzo ad utilizzare l'invenzione brevettatta". [Hay cesión cuando el 
titular se de.prende del derecho a favor de otro sujeto; bay licencia cuando el titu
lar de la patente, conservando la titularidad, autoriza a un tercero a utilizar la inven~ 
ción patentada.] 

En el mismo smti~o: BiseM.. Joaguim-V1LADAS, Caries ( dirección y coordinación), 
Derecho II Ttt:nologia, cur$0 sobre innovación y transferencia, Ed. Ariel Derecho, 
Barcelona (España). 1990, p. 176. 
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yores dificultades. La venta parcial, por las características del objeto, 
da lugar a diversas interpretaciones, siendo la primera la de la cesión 
de una cuota parte del derecho concedido, en situación similar al 
condominio, y suele ser un mecanismo adoptado por los inventores 
que carecen de capacidad económica para explotar de manera dicien
te y suficiente su invención. 

Pero también se puede realizar una venta parcial en términos geo
gráficos, consistente en la cesión total de los privilegios otorgados 
por el derecho de patente a una persona jurídica en un pais determi
nado, pero reservándose los derechos para los restantes países. Sin 
embargo, este tipo de cesión sería, para el país concernido, una cesión 
total; en efecto, en el mismo no habría otro titular que el cesionario. 
La cesión parcial por zona geográfica dentro del mismo pais seria 
considerada en nuestra legislación ( y en la mayoría de las legislacio
nes de los países adheridos al Convenio de París) como una práctica 
monopólica y por lo tanto sería nula y no se debería inscribir. 

El derecho de patente y los de registro ( modelo de utilidad y dise
ño) pueden ser transferidos, en consecuencia. mediante los negocios 
jurídicos que permiten transmitir la propiedad: compraventa, . permu
ta, aportación societaria ,-,que puede realizarse a una sociedad que se 
constituye al solo efecto de explotar la invención o como aportación 
del total del derecho de patente a una sociedad en calidad de apor
te de capital ( en muchas legislaciones latinoamericanas se prohibió 
esta posibilidad de integrar la tecnología como aporte de capital du
rante muchos años 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<>) 'io y si bien la ley sólo hace 
referencia a la invención, se debe considerar que también corresponde 

a los derechos de registro. 
Por último, la ley contempla solamente la cesión del derecho de pa

tente, pero en consideración de las normas generales de la compra
venta debemos incluir a los derivados de una patente en trámite o de 
inven~iones que con claridad pueden dar lugar a una patente. El 
derecho nace en el momento en que se culmina una actividad inven
tiva, un modelo de utilidad o un diseño industrial y en este sentido 
la ley dice con claridad que quien los hubiere realiz~~o o sus c~a,. 
habientes, tendrán el derecho exclusivo a su explotaaon ( art. 9); este 
se otorgará a través de una patente o registros, respectivamente ( art. 

10 Di CATALDO, Viocenzo, 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
actjvos, por otra parte, a la fecha de la presentación de la solicitud 
( art. 23) y autorizan a demandar daños y perjuicios a terceros que 
los utili=aron con posterioridad a la publicación de la misma en la 
Gaceta ( art. 24). 

Por último, quien hubiere obtenido una pa tente en un país extran
jero. tiene el derecho en el plazo que fijen los tra tados internacionales, 
o en su defecto dentro del año, a solicitar el patentamieno en México, 
reconociéndose como fecha de prioridad la de la soücitud presentada 
en el pais e ·tranje.ro; el mismo principio rige en los países adheridos 
al Convenio de París respecto a las patentes solicitadas originaria~ 
mente en México. Este derecho también puede ser objeto de cesión 
para que un tercero patente en México a su nombre en el primer caso, 
o para que un tercero patente fuera de M éxico en país determinado o 
en todos los restantes países, reteniendo los derechos de exclusiva 
para México. Se trataría de una venta parcial en la que se estaría 
trasmitiendo el derecho de prioridad que da derecho al patentamien
to, y los de exclusiva que se deriven del mismo. 

Cuando la acción 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 investigación para que continúe o cul
mine una investigación que puede derivar en patente, con cláusula de 
confidencialidad y haciendo reserva del derecho sobre la invención, o 
habiendo pactado una participación indivisa sobre la misma, podrá 
cederla; en caso de muerte, se trasmitirá también este derecho según 
las normas de derecho sucesorio. 

Cuando las tecnologías se integran a una hacienda mercantil, pue
den ser trasmitidos con la misma; en el caso de tecnologías patentadas 
o registradas, deberá inscribirse la cesión en el Regis tro correspon
diente para ser oponibles frente a terceros, independientemente de las 
formalidades establecidas para la trasmisión de la hacienda. 11 Si la 
explotación de la tecnología que integra el patrimonio de la hacienda 
fuere necesaria para desempeñar las funciones fundamentales de la 

" B RR RA GRAF, Jorge, La Hadenda y los bienes de lo propiedad industrial en 
~l Der«ho Prluadc, Revista del Derecho lnd115trial. afio 9, núm 25 , Ed. D palma, 
Buenos re {Argentina), 1987, p. 15 y ss. 
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misma, serán una parte fundamental de su patrimonio y se trasladarán 
necesariamente con ella; el know how en todos los casos integrará el 
patrimonio de la misma, si bien presenta algunas peculiaridades en su 
trasmisión, 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 1a competitividad de una 
empresa , incrementan el valor de la misma y es tomado en cuen
ta al realizarse su enajenación. Se presenta la duda sobre si, en 
el caso de que la misma sea forzosa -quiebra por ejemplo- el 
dueño anterior está 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 tenía un "derecho 
subjetivo" cuando era propietario de la fábrica y el valor del 
conocimiento técnico dependía de una situación de hecho, no 
puede ser considerado como parte del patrimonio de la empresa 
y por tanto no se puede impedir al titular anterior la utilización 
del mismo en otra empresa. Esta interpretación 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 opinión, 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 información 
conf idencial.12 

También se presenta la duda, si el titular es una persona físi
ca, en el caso de muerte del titular de un secreto industrial: si 
los bienes integran el acervo hereditario, si los herederos están 
obligados a cumplir con las prestaciones contraídas 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 quizás meramente teórico, 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 práctica 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 wi caso judicial analizado por Tn:mEMANN, Klaw , 
Poder Económico y delito, Editorial Ariel. España, 1987. Los tribunales resolvieron 
el caso en sentido contrario al aquí expuesto, resolución con la que coincide Tiede
mann. 
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los herederos deben cumplir con las obligaciones pactadas, pero 
que el licenciatarío podrá solicitar b rescisión del contrato si 
considera y prueba que el proceso sucesorio provocará la difusión 
de los conocimientos hasta ese momento secretos.13 

2.2. Licencia 

Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho sobre una 
invención susceptible de explotación industrial patentada, registrada 
( modelo de utilidad o diseño industrial) o mantenida bajo secreto in~ 
dustrial, autoriza a otro su explotación, sin desprenderse del derecho. 
El contrato se tipifica, en principio, por el objeto del mismo, el derecho 
sobre una invención industrial. S in embargo, el contrato de licencia 
así tipificado puede adquirfr las formas de otros contratos típicos, como 
el de arrendamiento, comodato ( usual entre matriz y filial de empre
sas trasnacionales) o atípicos, como la licencia exclusiva en zona geo
gráfica detenrunada y por plazo determinado. La ley de propiedad 
industrial dice que ''los derechos de una patente o registro podrán 
trasmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades 
que establece la legislación común" ( art. 62) y en el caso de los pro
gramas de cómputo, la Ley Federal de Derechos de Autor dice expre
samente que " .. .los derechos pueden ser trasmisibles por cualquier 
medio legal. incluida la enajenación y la concesión de uso y explota
ción temporal. como el arrendamiento" ( a rt. 49, z, 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 
utíJidades obtenidas por el licenciatario y, en menos casos, se establece 
una regalía fija. En el caso del know how, si aceptamos la opinión 
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 parecería más al arren
damiento financiero con opción de compra.ª 

ia "PÉRE.Z MIRANDA, Rafae-1, Régimen Jurídico del Sect:efo Industrial en M éxico, 
op. cit. 

1♦ BuoNOCORE, Vincenzo et al., El leasing, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires (Ar
gentina). 1990. p. 16: "A los solos fines descriptivos, se puede a firmar que el con
trato de locación financiero ... tiene por objeto la cesión en goce a un sujeto . . . de 
bienes muebles o inmuebles por parte de otro sujeto ... que los adquiere o los hace 
construir bato expresa indicación del primero, al solo fin de cederlos en locación 
o, de cualquier forma, en goce. El usuario se compromete a corresponder a Ja empresa 
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Sin embargo, pese a la insistencia de los autores y en algunos casos 
del mismo legislador en la asimilación analógica de la mayoría de los 
contratos de licencia con el de arrendamiento, es necesario insistir que 
la peculiaridad del bien objeto del contrato ( derecho sobre una inven
ción ) hace que éste resulte generalmente atípico. La licencia de pa
tente generalmente se pacta por el tiempo de duración 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
cada, el cual se agotó. Tampoco podemos decir que pasa a ser de su 
propiedad (si asimilamos el contrato al arrendamiento financiero con 
opción de compra) puesto que la invención patentada pasa a ser del 
dominio público, y no del exclusivo del licenciante. En el caso del se
creto industrial , si bien el licenciatario podrá continuar manteniendo 
el secreto que explota, no podrá impedir la difusión del mismo por 
parte del licenciante. 

3 . LAS PARTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 

La oferta de tecnología se encuentra altamente concentrada, en ma
yor medida que la oferta de mercancías, tanto en el número de em
presas como en los países que la ofrecen. Es importante en el diseño 
de políticas legislativas considerar que en ese esquema somos un país 
netamente importador de tecnología. Esta concentración se debe, prin
cipalmente -y no desconocemos la existencia de otros factores secun
darios- , a peculiaridades inherentes al proceso de producción de este 
bien intangible. 

La producción científico-tecnológica, requiere material humano alta
mente calificado, en número considerable en cada centro de investiga
ción ( "masas críticas'' adecuadas) , y una inversión de capital consi
derable. 

La innovación tecnológica se produce generalmente como un avan
ce respecto a la situación precedente -llamada "nivel de arte"- y exi
ge, en consecuencia, un conocimiento de las tecnologías más avanza
das. Los recursos humanos se deben encontrar debidamente articula-

de leasing un canon periódico como equivalente de dicho goce. Es facultad del usua• 
rio convertirse en prop ietario de los bienes locados, al vencimiento del periodo con
venido, contra el pago de un precio residual predeterminado." 

La Ley General de Organizaciones y Activldade.s Auxiliares de-1 Crédito (O.O. 
14/1/85, modificada O.O. 27/XIl/ 91) , lo define de manera simtlar en el art. 25. 
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do', e:n sus diferentes grados de calificación, a efecto de poder lograr 
resultados medianamente óptimos. 

Sin embargo, pese a estos requerimientos especiales la inversión en 
investigación de cualquier tipo -básica, aplicada o de desarrollo ex
perimental-1• no siempre garantiza resultados satisfactorios y mucho 
menos que éstos se vayan a obtener en el momento oportuno. Se re
quiere una cierta articulación entre el sector económico que demanda 
la tecnología y el subsistema científico-tecnológico cuando la investi
gación no es realizada por la empresa que detectó su necesidad o 
utilidad. 

Se deriva de estas premisas que los centros de producción de tec
nología de punta se encuentran vinculados directamente a grandes 
empresas, que pueden aprovechar los avances con una producción a 
escala adecuada; y que la concentración de masas críticas de científi
cos en las diversas ramas y disciplinas, se encuentra también en los 
centros académicos y de investigación de los países desarrollados. Es 
así que los Estados Unidos es el principal oferente de tecnología del 
mundo capitalista, destacando significativamente aún respecto a los 

. ª A efectos instrumentales, entendemos por investigación .. los trabajos sistemá
ticos emprendidos con el fin de incrementar los conocimientos cientifico-técnicos, 
resol~er problemas nuevos o todavía no resueltos"; los trabajos de investigación bá
sica son aquellos encaminados al análisis de las propiedades, estructuras y relacio
nes mutuas de los objetos y seres que componen el Universo, con vistas a sistema
tizar, en leyes generales. los hechos desprendidos de este análisis. Estos trabajos son 
emprendidos, bien por curiosidad científica ( investigación básica libre), bten para 
apwtar ~ coot~~ucióo teórica a la resolución de prcblemas técn:cos (investigación 
básica oneotada) • Los trabajos de investigación aplicada son acometidos, bien para 
averiguar las posibles aplicac1ones de los resultados de una investigación básica (in
vestigación de. aplicaciones). bien para encontrar nuevas soluciones que permitan 
alcanzar un ob¡etivo determinado seleccionado con anterioridad, con vistas a satis
facer una oecuidad de la humamdad. Los resultados de una investigación aplicada 
consISten en un tipo de producto, operación o método, utilizable al menos en algu
nos CMOS. Cuando son comercial!zables. son mantenidos en secreto y dan Jugar al 
reg tr~ de au patente. La investigación en desarrollo experimental consiste en ··toda 
utilizaoón de los resultados del trabajo de 1Dvestigación para llegar a la explotación 
de los ~uevos productos, dispositivos, sistemas y procedimientos, o para mejorar los 
ya uls.eotes. El de arrollo consiste en pasar del modelo de laboratorio, que mues; 
tra la vahd % de los pn.ocip:os elegidos para un nuevo proced.miento industr'al, al 
protot po wd1.1&trial digno de ser reproducido para la venta. Estos conceptos fueron 
tomados de la ~troé~cc ón al documento ''Les Moyen Consacrés para lo France a 
la RO en 1968 , Mmis_ter~ du _Dé~elopement Industrie! et Scientifique (DGRST), 
citado por CoRJAT, Ben¡am1n, C1encra, Técnica y Cap:ta{, Ed. Blume Madrid ]976 
pp, i9 y SS. ' ' • 
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restantes paises del norte, 16 y que un reducido número de empresas de 
este país concentra una parte importante de las ventas.17 Estudios 
de Naciones Unidas indican claramente que similar situación se pre~ 
senta respecto a innovaciones tecnológicas patentadas. En México, en 
el periodo 1980/1990, el 80 % de las patentes fueron otorgadas a per~ 
sonas jurídicas extranjeras, el 55% del total a Estados Unidos de 
América; y a una gran distancia países industrializados como Alema~ 
nia (7.2%), Francia (5.2 % ). Japón (4 .2% ); a residente mexicanos 
correspondió el 7.8, si bien no tenemos información sobre la relevan~ 
cia de estas últimas.18 

En relación 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 países de me
nor desarrollo, a aquellos núcleos 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 pa.raestatales antes de que se generalizaran las privatizaciones.19 

El empresario mediano y pequeño no está en condiciones de produ~ 
cir la tecnología que necesita para competir en el mercado, e ignora 
incluso dónde puede adquirirla; si existen diversas alternativas. no 
conoce cuál es la más conveniente, ni los precios internacionales. En 
muchos casos la transferencia se realiza a través de otras empresas 
radicadas en el país, que luego adquirirán sus productos. 

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

10 En 1972 el 60 por ciento de las ventas de tecnología de los países de la OC~E 
eran realizadas por Estados Unidos, que vio reducirse este porcen_tual al 45 ~or c1e~
to en 1976. Ver: REMICHE, Bemard. La tran.s[erencia de tecnologrn en América Lati
na, Revísta del Derecho Industrial, núm. 7, enero-abril de 1981. Ed. Oepalroa, Bue-
nos Air s (Ai·gentina), p. 93. . . . 

11 Sobre dos mil empresas que declararon en Estados Umdos . que :eali_z_aban m
vestigación tecnológica, 28 realizaban el 63 por ciento de la mvestigac1on, Y en 
Franela 16 empresas representaban el 43 por ciento del gasto. Ver Bemard RE.MI· 
CHE, op. cit. 

1s Fuente; Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial, México, 1992. 

10 HELLEINER, G. K., El papel de las corporaciones multinacionales en el comer
cio de tecnología de Los países menos desarrollados. En FAJNZ:L.Bl!R, Fe_rnando (co~r
dinador). Industrialización e internacionalización en la Amenca La!in~, Cole_cc_1ón 
Lecturas de El Trimestre Económico, Ed. Pondo de Cultura Econom:ca, Mex1co, 
1981. t. II. p. 110. 
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privilegio en que la misma las coloca, instalando matrices en países 
con mercado suficiente como para poder producir a escala, o con leyes 
que protegen la producción interna de la compete.ocia internacional 
( en su defecto, preferirán exportar a países más pequeños sus pro
ductos ya elaborados), por el contrario, las empresas de capital nacio
nal de los países llamados subdesarrollados, necesitan de la nueva 
tecnología para poder competir. 

Esta breve descripción del mercado de tecnología, en las partes de 
oferta y demanda, permite visualizar que uno de los problemas más 
importantes es garantizar el acceso al mismo de las empresas nacio
nales, en especial la pequeña y mediana, en condiciones más o menos 
equitativas. Por otra parte, evitar que el atraso tecnológico se convier
ta en un factor preponderante de enajenación de la economía y de 
la cultura. 

4. EL PRECIO DE LA TECNOLOGÍA 

Entendemos por precio, en términos generales, la suma de dinero 
que una de las partes de un negocio jurídico bilateral se obliga a dar 
a cambio de una contraprestación equivalente -en el caso de la com
praventa, la cosa vendida- y se fija en principio por el libre acuerdo 
de las partes contratantes.20 El derecho a la libre determinación del 
precio es una derivación 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 está dispuesto a desprenderse temporal o 
definitivamente del mismo. 2

1. La determinación precisa del precio de
viene, así. del libre debate entre dos propietarios -del bien y del di
nero- sobre el equivalente conveniente a los intereses de ambos para 
la reahzación de un negocio jurídico. 

En el mercado de libre competencia,22 esta libertad de los propieta
ríos para establecer el precio, cumple una función económica en la 
atemperación de los efectos de la anarquía inherente al sistema pro-

:.,o RIPERT-BoULANGEII. Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, 
t VIII, Buenos Aires, Ed. La ~y. pp. 38 y 39; MAZEAUD, Lecciones de Derecho 
C1·d, parte III, t. III. Europa-América, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, p . 160; 

e: 1 :w, Francuco, Manual de Derecho Civil y Comercial Buenos Aires Ed E¡·ea 
1971. p 65 , . . , 

21 Código Civil para el Dístrito Federal (México). art. 830. 
2:2 Se ut lizará mdistmtamente mercado de libre competencia, de competencia per

fecta, o de libre concurrencia. 
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ductivo capitalista,23 llegando a ser considerado indispensable en la 
autoplanificación de la producción.2

• Es además un requisito la inexis; 
tencia de otros elementos coercitivos, es decir : que haya suficiente 
cantidad de oferentes y demandantes, que los sujetos no actúen 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 
prácticas monopólicas aún en sus versiones más liberales o del llamado 
"capitalismo sal va je". 25 

Excepcionalmente, el Estado participa como factor de equilibrio en 
la determinación de los precios de las mercancías cuando las partes se 
enfrentan en situación de desigualdad. En ciertos casos la posibilidad 
de participación estatal en la regulación de los precios surge de una 
desproporción entre las prestaciones pactadas por las partes. En estas 
situaciones el comprador puede solicitar, según las legislaciones, la 
reducción del precio o la declaración de nulidad del negocio jurídico, 
devolviendo el bien y repitiendo lo pagado.26 Generalmente se exige 
una desproporción tal que evidencia la situación de desigualdad de las 
partes ( excesivo poder o estado de necesidad de una de ellas) .2

1 

113 "En una economía en que las de.cisiones de los diversos agentes económicos 
son autómatas y no dependen de las intervenciones de una autoridad central. el em~ 
pleo de los recursos económicos procede del sistema de los precios, que as':gura 1~ 
coordinación y permite la coherencia de las decisiones de los agentes económ.cos • · · 
BARRE, Raymond, Economía Política, t. I , 8<.> ed. Ed. Ariel, 1951. p. 379. 

~4 Así, en un sistema de libre concurrencia, y en un mercado transparente, la 
orientación de los compradores será hacia uienes ofrecen igual producto ª. menor 
precio. Un exceso de producción en una mercancía determinará la competencia en~re 
los oferentes, la que se traducirá en disminuciones de precios que provocarán ba1as 
en la tasa de ganancia de la rama de producción de que s~ trate .• Como resultado 
de ello, y en la medida en que haya libre movilidad de capitales, estos se traslada~ 
rán hacia aquellas ramas de la producción que estén redituando mayores tasas: ~si 
se equilibra la oferta y demanda de los productos, sin necesi~ad de una pla~hca
ción coactiva, satisfaciendo de la manera más eficiente las necesidades de la sociedad. 

2 ~ TrEOEMANN, Klaus, Derecho sobre los monopolios Y derecho pena( de monopo• 
lio, en La Reforma penal en los países en desarrollo, Ed. UNAM. 1978. P· 261: 
" ... en todo caso la concepción armónica de todo el siglo XX en_ ~uropa per_mane
ció en su conjunto excesivamente liberal en el sentido de una polatica económica de 
f~issez-f~ire, que sólo prohibió el ejercicio inmoral de coacción contra el compe
tidor ... 

:s MA.ZEAUD, op. cit., p. 161 ; RIPERT-BoULJI.NGER, op. cif., p. 38; MESS!NE.O, op. 
cit. p. 66. 

27 Código Civil del Distrito Federal, México, art 17. 
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En otras situaciones. el Estado determina en forma precisa el pre
cio máximo de ciertas mercancías ~ y establece sanciones para quie
nes no los respeten. Generalmente se trata de bienes básicos de con
sumo masivo;· en algunas legislaciones se establece el derecho de las 
partes a rescindir los contratos que se reaüzan violando los precios 
máximos. pero en la mayoría de los países, es la autoridad adminis~ 
trativa la encargada de reprimir la infracción de esas disposiciones. Por 
último, los precios de ciertos productos. o la posible variación de los 
mismos, se suele concertar entre el gobierno y los sectores sindical y 
empresarial, si bien las sanciones aplicables a quienes los infrinjan 
dependerá 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, 0 reconocen la validez de los contratos en que 
ello no se cumpla, en la medida en que la desproporción no sea evi
dente y no concurran situaciones subjetivas ( estado de necesidad), 
que deben ser probadas por las partes. La mayoría de la doctrina se 
inclina por considerar al precio justo como un concepto moral, ajeno 
al campo del derecho e, inclusive, al de la economía,31 

Si aceptamos. en términos generales, que " la justicia de las transac
ciones que se realizan entre los agentes de la producción consiste en 
que estas transacciones se derivan de las relaciones de producción 
como una consecuencia natural",32 podemos decir que el precio justo 

:!, Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, D:ario Ofi
cial dd 30 de d.c embre de 1950, México, art. 20. 
~ Excepcionalmente pueden incluirse otros bienes, en Méx:co por ejemplo, se fijó 

precio máximo a )os automotores basta 1977. 
Ro;, 'A VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Contratos, t. IV, 8~ 

ed .• Ed. Porrúa, p. 83. 
ai " Los economistas consideran que no existe un precio justo ... ; es que existe 

sohmen!e el precio de mercado, o sea el precio efectivo. . . En la noción de precio 
justo se debe ver un aspecto moral que sirve para significar deberse hacer pagar un 
prec o odioso y, en otro sentido, no deberse pagar un precio irrisor,o", F. M ESSI
::.oo. op. cit., p. 66. "La fijación de un justo precio es una regla moral; no es, en 
princ1p:o. una regla jurídica ... ", MAZEAUO, op. cit., p. 160. 

- MARX, Carlos, El Capital, critica de la economía política; sec. V, cap. XXI. 
t. 111. p. 327 Es absurdo hablar aquí, como hace Gilbart, de justicia natural. La 
jU511Cia en Ju transacc;ones que se realizan entre los agentes de la producción 
consiste en que estas transacciones se derivan de las relaciones de producción como 
una consecucrc,a natural. Las formas jurídicas que estas transacciones económicas 
rr:v ten como actos de voluntad de los interesados, como exteriorizaciones de su 
volant d común y como contratos cuya ejecución puede imponerse por la fuerza a 
los ind1v1du~ mediante la inlervenc:ón del Estado, no pueden determinar, como me• 
r brmas que .son, este contenido. No hacen más que expresarlo. Podemos decir 
q e tste contemdo es justo en cuanto corresponde al régimen de producción, en 
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de las mercancías está determinado por el costo de producción, más 
la tasa de ganancia promedio en una sociedad determinada.33 Este 
precio justo es difícil de fijar en situaciones particulares y también está 
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 producción de la tecnología está determinado por los 
gastos que se realizan en investigación y desarrollo para la obtención 
de la misma. En la medida en que la comercialización de la tecnolo
gía implica la percepción de su precio por quien la obtiene, se deberá 
contabilizar la inversión en investigación y desarrollo de quien está 
en condiciones de negociarla, excluyendo un insumo fundamental: el 
caudal de aportes de investigaciones anteriores, desarrolladas y que 
no deben ser retribuidas. ª" Este costo de producción es compartido 
por la persona ( generalmente empresa) que lo produjo, y por el con~ 
junto de empresas que harán uso de la tecnología retribuyendo a su 
titular un precio. Logrado el avance tecnológico, sus posibilidades de 
reproducción son generalmente de un costo infinitamente inferior y, 
por tanto, mientras se amplíe el uso del mismo, se reduce automática~ 
mente su costo. 

Aplicando al costo de producción la tasa media de ganancia, se pue
de establecer en términos generales, el precio de la tecnología. Así, se 
verificará si hay relación entre la tecnología adquirida y el precio o 
contraprestación, es decir, la equivalencia en términos de valor de 
cambio. 

4.2. V al_or de uso de la tecnología 

La innovación tecnológica 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 cootradicc:ón con él. La es
clavitud. dentro del régimen capitalista de producción, es injusta, como lo es tamb:én 
el fr:iude en cuanto a la calidad de la mercancía." 

33 MARX, Carlos, op. cit., t. III. cap. XXXVIII, p. 596. 
34 Caudal de conocimientos científicos y técnicos incorporados al acervo patri

monial de la sociedad susceptibles de l.bre utilización, invenciones no pa tentables, 
etcétera. 
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dos situaciones que es conveniente diferenciar: (i) en la innovación 
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 monopólico. (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 sustitución de insumos o materias primas, por 
otros de precio inferior. 

El valor de uso de la tecnología está dado por ser: un factor: de mo
nopolio y hacer posible la obtención de una ganancia extraordinaria, 
una ganancia monopólica.36 

En la medida en que el precio de monopolio permite obtener una 
ganancia superior a la media ( ganancia extraordinaria) y se logra 
porque e1 precio es un elemento dado 36 no modificado por la reduc
ción en el costo de producción de una sola empresa, los beneficios de 
los avances tecnológicos se transmiten a la sociedad recién en el mo
mento en que la te.enología 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 tecnología : me
dido en términos monetarios, está determinado por la diferencia entre 
la tasa media de ganancia y la tasa de ganancia que la unidad de 
producción podrá obtener con la nueva tecnología. El propietario 
-de la tecnología- podrá utilizarla directamente en la producción o 
transferirla a un tercero. En este último caso, el precio de venta inten
tará fijarlo en la franja delimitada por el precio de producción y las 
utilidades potenciales que podría obtener por su uso directo y la de
terminación final estará influída por la ganancia extraordinaria que 
estime el comprador que podrá obtener. Dentro de esta franja, enaje
nante y adquirente obtendrán una ganancia extra derivada de la cuota 
del precio que está por encima del precio de producción, es decir, del 

.a!; Sn.tMPP, Httbert. El Contrato de Know How, Ed. Temis. Bogotá (Colombia). 
19M. El autor enumtta factores que pueden incidir en la determinac:ón del precio 
del know how, y e.o primer lugar precl.sa: "A) En general: El alcance del derecho 
de utilización (po,3íción monopólica que adquiere el beneficiario por la posición del 
ucreto) . ~ 

" M>.KX, Carlos, op. cit., t III, cap. XVIII, p . 601. 
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costo de producción más la tasa de ganancia. promedio. El precio de la 
tecnología en el mercado tiende a aproximarse más al valor de uso 
que al valor de cambio. 

La explotación directa de la tecnología permite al propietario el 
aprovechamiento total de la ganancia monopólica y es uno de los fac~ . 
tores que ha impulsado la proliferación de filiales de empresas trans ... 
nacionales en las últimas décadas; 37 sólo marginalmente venden te.e ... 
nología, compartiendo con los adquirentes el aprovechamiento de las 
ganancias extraordinarias. 

El flujo al exterior de los pagos por tecnología, o la reinversión de 
esas sumas, afectan la tasa de ganancia de los capitales nacionales y 
en consecuencia su tasa de inversión. La diferencia entre el valor de 
cambio de la tecnología y aquél al cual se enajena ( valor de uso), es 
parte del enriquecimiento ilícito de los países industrializados, medido 
e-n términos de ética capitalista. 

4.3. Precio verdadero 

Un requisito del precio en los negocios jurídicos 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
ción a un precio superior o una de ellas no ha desembolsado dinero 
alguno .....-donación.....- el negocio podrá ser impugnado por parte inte
resada, variando las consecuencias de. la impugnación 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 obligación fiscal. 

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

3 1 " • •• como antes se mencionó, las posiciones monopólicas se logran como con• 
secuencia de innovaciones y de avances en los procesos tecnológicos durante las eta• 
pas iniciales del ciclo de producto. Estas etapas pueden denominarse de "monopolio 
tecnológico··: V>.rrsos V ., Constantino, Distribución de ingresos y empresas tran.s, 
nacionales, Ed. Pondo de Cultura Económica, 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 debían inscribir los contratos) de la 
importación de tecnología es realizada por empresas transnacionales 
y proviene de sus matrices o de empresas vinculadas.33 En estos casos 
no nos encontramos ante un verdadero contrato en la medida en que, 
si bien se trata de personas jurídicas diferentes, son un idéntico sujeto 
económico y no tienen intereses contrapuestos que los lleven a discu
tir un precio justo, son los denominados precios de transferencia. La 
decisión sobre el flujo de divisas que van a remitir a la filial en con
cepto de pagos tecnológicos son ajenos al valor de la tecnología.39 

Existe un interés económico inmediato en la fijación de precios si
mulados, y es la evasión fiscal. La tasa de impuestos que paga una 
empresa transnacional que gira utilidades a la matriz es muy superior 
a la que se le aplicaría si lo remitiera como "pagos de tecnología (re
galías)"."'º 

5. EL PLAZO 

El plazo de los contratos de licencia de tecnología se rige, en prin
cipio, por la regulación del contrato o convenio bajo el cual se 
realizó; sin embargo ha ciertas excepciones que dependen de la natu
raleza del objeto del mismo. Así, por ejemplo, si la legislación sobre 
arrendamientos, que se aplicaría por analogía en muchos casos, dis
pusiera que los contratos tienen un límite máximo inferior a la vigen-

ª9 PAJ 'Zll.BER, Femando; MARTÍNEZ TARRAGO. Trinidad, op. cit., p. 318 y 551. 
3

• " ••• los beneficios obtenidos por la fil ial 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 regalías .. ,". Pfüte.z MIRANDA, Rafael; 
Cosr>.MAG, 'A TARTAGLIA, ELsa, Políticas económicas sobre inversiones extranjeras 
Y transferencia de tecnología en Latinoamérica, Ed. ENEP Acatlán (UNAM), 
México, 1978. 

40 La documentación del contrato de tecnología genera un crédito de la filial res• 
pecto a la matriz o empresa vinculada que la pone a cubierto, en cierta medida, de 
los nesgos de una expropiación, disfrutando de manera menos impugnable, de pro
tección diplomática El país receptor de la inversló;:i extranjera directa puede afec
tar a la emp esa radicada, pero deberá respetar las obligaciones contraídas con una 
prnona Jurídica de nacionalidad extranjera y radicada fuera de su jurisdicción. Por 
último, de haber control de cambio, los contratos garantizan la posibilidad de reali
zar _transferencias de divisas al exterior. Es política difundida de las empresas trans-
nac10t1ale.s tener altos pasivos con el exterior, los que generalmente no son genuinos. 
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cía de la patente, éste no sería aplicable. La inversión y la actividad 
que deriva de la explotación de la misma hace que sea necesario auto
rizar en beneficio del licenciatario una duración que coincida con el 
plazo de su vigencia.'1 

Por el contrario, el plazo de vigencia de la patente debe conside~ 
rarse como el máximo 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 duración sea mayor que su vigencia 
( art. 66) "; ahora bien, como el registro no es constitutivo del contrato 
de licencia, sino sólo un requisito para que el mismo se pueda oponer 
a terceros, podría 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 !icen~ 
ciatario tiene derecho a considerar rescindido el contrato a partir de 
la fecha de caducidad de la patente. 

5.1. R escisión por evicción 

El mismo derecho de rescisión 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 
explotación. En aplicación de los principios de la evicción, el vendedor 
deberá resarcir el precio íntegro, los gastos del contrato, los causados 
en el pleito de evicción y en el de saneamiento y el valor de las mejo
ras. En el caso de que el licenciatario hubiese debido responder por 
daños, según lo dispuesto en la ley de Propiedad Industrial, éstos 
también deberán ser reintegrados por el vendedor o licenciante, si la 
acción hubiese sido dirigida en su contra. Es probable que la indem
nización que se exija al licenciatario por la explotación de una patente 
reivindicada exitosamente sean las regalías que dejó de percibir el ver
dadero titular, que seguramente coincidirán con las percibidas por el 
licenciante y falso titular. 

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

u En el arrendamiento, la ley sólo establece plazos máximos para los inmuebles. 
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do . re c1s1on de contratos de suministro y demás inversiones reali
=ada o omprometidas ( art. 21 l 9 del Código Civil). Es nulo el pacto 
por el cual se e. ime al vendedor por evicción, si éste fuere de mala 
me; la e. imición. en el caso de buena fe, no lo exime de restituir el 
precio ( art. 2122). Estos principios de la evicción, 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 explotación 
atribuible a otro motivo, se suspende el contrato por dos meses y. de 
subsistir el impedimento, el licenciatario puede solicitar la rescisión del 
contrato, así como daños y perjuicios si el licenciante hubiera obrado 
de mala fe. estos derechos son irrenunciables.42 

5.2. Otras causales de rescisión 

Sin embargo, si ]a patente caduca por culpa o dolo del licenciata
río, éste no podrá alegar la finalización del contrato y por el contrario, 
según las circunstancias, podría tener que responder por daños y 
perjuicios La ley establece un plazo dentro del cual el titular de la 
patente debe imciar su explotación, aclarando que la explotación que 
realice el licenciatario voluntario beneficia al licenciante como si él la 
hubiera hecho. En razón de ello, el licenciante -en especial si otorga 
licencia exclusiva - confía en que el licenciatario cumplirá 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 
íruciar la explotación por negligencia. En todos estos supuestos, el ac
cionar del licenciatario afectará el plazo de vigencia de la patente, y 
no podría alegar su propia torpeza como causal de rescisión. 

Una situación 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 explotación por haber sido patentado 
por un tercero.• 1 

Otro caso en el cual el plazo no se fija voluntariamente, es el de 
los productos farmoquímicos o procesos de obtención de es tos produc
tos, cuando el titular quiera ampliar el tiempo de vigencia de la pa
tente a veintitrés años. En este caso la licencia será irrevocable y por 

·0 Arts. 2431 a 2H3 drl Código Civil para el D.F. 
• Ph.ez Mr.RA DA, Rafael, Rtgimen jurídico del 3ecreto industrial, op. cit. 
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el plazo total de vigencia de la patente, incluyendo su prórroga, si bien 
no deberá ser exclusiva ( art. 23) . 

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

6. ÜBJETO 

El objeto del contrato de transferencia de tecnología 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 ( difusión de un 
secreto industrial o desarrollo de tecnologías 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 tecnología, sino el privilegio de 
explotar la misma con exclusividad. El objeto es fácilmente identifi
cable cuando se analizan los negocios jurídicos que transfieren tecno
logía en proceso de patentamiento; si un tercero se opone o vence en 
la obtención de la patente, la tecnología subsiste, sin embargo el con
trato no será válido pues el titular del objeto ( del privilegio) es otro. 

7. FORMA 

No se exige una formalidad específica, en principio se deberá cum
plir con la estipulada para el contrato típico adoptado o el que se 
asemeje analógicamente ( compraventa total o parcial, arrendamiento, 
arrendamiento financiero (leasing) con opción de compra ( en el know 
how) y en el caso de que se opte por su inscripción, realizarlo por 
escrito. Como se aclarara supra la inscripción no es constitutiva del 
negocio, sólo se requiere para lograr su oponibilidad frente a ter
ceros. 

8. LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO 

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

0 Ver in{rs. 
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asimilación 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 podríamos 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 ca os exigió como requisitos para la inscripción disposiciones 
válidas para todos los contratos e inclusive para hacer valer los mis
mos entre las partes. 

.1 Oponibilidad frente a terceros 

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

También se requiere que la licencia ( o cesión) esté inscrita para que 
el inicio de explotación 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 obligación de registro para poder oponer 
el derecho licenciado a terceros, tiende a evitar fraudes derivados de la 
característica enunciada de que gran parte de estos negocios jurídi
cos se realizan entre empresas vinculadas, muchas veces matriz y fi
lial de una trasnacional. lo que facilita el abuso de personería jurídica. 
De ser así, deberá interpretarse que los contratos no registrados no 
se podrán oponer a la masa de acreedores en caso de concurso o quie
bra . Tampoco el primer licenciatario podrá exigir que suspenda su 
explotación o pague daños y perjuicios un tercero adquirente de buena 
fe de la innovación tecnológica patentada cuyos derechos adquirió, si 
éste no podía conocer de su adquisición por falta de publicidad; su ac
ción deberá dirigirse exclusivamente contra el licenciante. 

En principio, la inscripción puede considerarse un requisito para 
realizar los pagos estipulados en el contrato como gastos a los efectos 
f¡ cales. Sin embargo, el art. 39 transitorio de la ley deroga la obliga
ción de registro establecida en el art. 24 frac. XI de la Ley del Im
puesto sobre la Renta, sin aclarar que deberá ser sustituido por la 
inscripción que estamos analizando, por lo cual mientras no se vuelva 
a establecer una obligación específica en la ley fi sca l, este tema estará 
en debate y se interpretará en favor del causante. Me inclino por la 
exigencia de inscripción, pues in duda que la autoridad fi scal 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 temática. 

8.2. Prórroga de jurisdicción 

En los contratos de licencia se podrá establecer mecanismos arbi
trales internacionales para resolver los conflictos que se deriven de 
su clausulado, sacándolos de sus tribunales pero, por interpretación 
contrario sensu no podrán establecer que se juzguen por tribunales 
extranjeros. Jueces ordinarios o árbitros internacionales, deberán apli
car la ley mexicana si es en este territorio que se explotará la tecno
logía ( art. 66 segunda parte) y será nula cualquier estipulación en 
contrario. En verdad, estos requisitos se establecen sólo para los con
tratos que las partes deseen inscribir, pero pensamos que el legisla
dor lo ha entendido como exigencia generalizada. Una interpretación 
diferente implicaría que las autoridades nacionales, al negar la ins
cripción 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 aceptación de las mismas. Sin duda 
que no pudo ser ésta la voluntad del legislador. 

B.3. Inscripción y plazos 

Igual interpretación se debe realizar de la norma que prohíbe la ins
cripción 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 será válido 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 caducó) o deja de existir antes de que 
venza el plazo estipulado en el contrato ( vencimiento de la patente) 
el objeto del contrato ha desaparecido y cabe la nulidad o rescisión 
del mismo, respectivamente. No será 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 cabría además la acción por daños y perjuicios que pudiera 
haber ocasionado. 
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9. CLÁUSULAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

La derogada legislación sobre registro de la transferencia de la tec~ 
nología contenía una serie de prohibiciones vinculadas a las prácticas 
monopólicas, 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~ 
c1ón en el derecho nacional ni en el derecho comparado, además que 
atiende a la solución de un único problema que es la falta de explo
tación. En México, se deberá aplicar la disposición constitucional que, 
si bien autoriza los monopolíos originados en la legislación sobre pa
tentes, mantiene la prohibición de las prácticas monopólicas. En la le
gislación sustantiva, las disposiciones de la Ley Orgánica del art 28 
constitucional y las correlativas del Código Penal del Distrito Federal 
y de cada Estado. Como criterio de interpretación general, serán úti~ 
les las normas sobre control de las prácticas restrictivas de la compe
tenaa aprobadas por la Organización de Naciones Unídas.' 5 
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LA EXTENSióN DE LA PROTECCióN Y LA INVERSióN 

DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LAS PATENTES 

DE PROCEDIMIENTO* 

Horado RANGEL ORTIZ

SUMARIO: La problemática de las patentes de procedimiento. II. Exten; 
sión de la protección de la patente de proce<limiento a los productos 
directamente obtenidos por el procedimiento patentado. III. La inversión 

de la carga de la prueba. IV. Observaciones finales. 

l. LA .PROBLEMÁTICA DE LAS PATENTES DE PROCEDIMIENTO

Uno de los criterios para clasificar las patentes de invención conside
ra el objeto respecto del cual se reclaman los derechos de exclusividad 
y agrupa a las patentes en dos categorías: patentes de producto y 
patentes de procedimiento. Este criterio se ve reflejado lo mismo en 
leyes nacionales que rigen la materia, que en leyes tipo y en tratados 
internacionales. 

En el caso de las patentes de producto, los derechos exclusivos ha
brán de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser descriptible (los 
que se caracterizan por su configuración, v.gr. las máquinas, las herra� 
mientas, los objetos nuevos en general -los productos físicos-) o 
formulable (los que se de.finen por su composición -las sustancias. 
Productos químicos) .1 En cambio, en las patentes de procedimiento, 

• Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el día miércoles 16 de 
octubre de 1991, durante el XI Congreso Interamericano de Propiedad Industrial lle
vado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 19 de octubre de 1991. 
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