AT

UNIVERSIDAD NAGIONAL AUTONOMA DE MEXIED

e ____________J
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

MARCO JURIDICO DE LOS COMPROMISOS
DE 10S CONTRATOS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA '

T E S S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE;

LICENCIADO ENDERECHDO
P R E S E N T A

OSCAR LAZCANO XOXOTLA

MEXICO, D. F., ‘ 1988



pr—

%‘g Universidad Nacional
:‘\-A

2%  Auténoma de México
UNAM

UNAM — Direccién General de Bibliotecas Tesis
Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA
SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta
protegido por la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA) de los Estados Unidos
Mexicanos (México).

El uso de imégenes, fragmentos de videos, y
demas material que sea objeto de proteccion
de los derechos de autor, sera exclusivamente
para fines educativos e informativos y debera
citar la fuente donde la obtuvo mencionando el
autor o autores. Cualquier uso distinto como el
lucro, reproduccién, edicion o modificacion,
sera perseguido y sancionado por el respectivo
titular de los Derechos de Autor.



INTRODYUCCION

£1 munds moderno singqularmente complejo en sus miltiples relaciones econd-
micas, politicas y scciales, no puede sustraerse al ensrm2 impacto gue re-

presenta en dichas relaciones el aspecto tecnslbgice.

Queda fuera de tuda discusién o) importante papel que juega la tecnclogia-

en el desarrollo de Yos pajses, come un factor extremadamente trascenden--

tal en ¢l desarvolls o cualguier nacidn civilizads del orbe.

En efecto no es posible concebir 13 existencia del hombre actual, sin con-
siderar a la tecnulogia ccmo un elemento indispensable y un factor necesa-
rio para la obtencidn de sus satisfactores minimcs y de increments en su -
aivel de vida. La oxplssidn demsgrafica, la distribucién de 13 riqueza-
el equilibrio cconbmico y o1 desarrailc industrial entre ctras cosas, 1le-
van implicitas 5 schreentendidas necesidades tecnsligicas que finalmente -
determinan una situacién especifica para cada pals, en funcién de su capa-

cidad econbmica y técnica.

Los pafises que cuentan csn tecnclegia, a o largo de Yoo afios se han ids -
situando en la ciispide, debido a que, entre muchos factores, cuentan con -
un desarrollo tecnalégico fuerte que 155 lleva a3 contar con aparatos produc
tives sanos, ubicdndolos dentro del contexto internacziznzl como "vendedo--

res" de tecnoicgia, demostrandc cen ello el grado de desarrgils que han al-

canzado.
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La tecnologia debe desarrollarse dentro de un dmbito gue contribuya al bie

nestar y & 1a prosper ided de los pueblcs.

Dentro de los principales chjotivos estd el desarrcllar y fomentar las in-
vestigaciones que contribuyan a acelerar el proceso de industrializacibn y

modernizacién de los pueblos.

Uno de los elementos fundamentsles para acelerar el ritmo del desarrclilo -
econémico y social de 198 passes en desarrolle, consiste en facilitar el -
acceso en térmings y condiciones justas y razonables, a la tecnologia que-
se seleccione de acuerds a lac necesidades. Este acceso se alcanza, gene-

ralmente, a través de los contratos de transferencia de tecnologia.

El desarrcllc de una base tecnsl6gica en un pais encrecimiento, depende de
la existencia de capacidades tecnoldgicas locales y de la adquisici6n de -
tecnologia seleccionada del extranjero, que complementen los esfuerzos de-
investigacidn y desarrollo nacicnales, asi como mejorar 1a tecnologia crea

da localmente.

€] prbceso de adquisicidn de tecnclogia supone una secuencia de activida--
des relacionadas entre si, comc sen el identificar las necesidades tecno--
16gicas; la obtencidon de informacion de diversas fuentes, tomando en cuen-
ta tantc los recursos disponibles en el pais, como en el extranjero; la --
evaluacibn y seleccién de 12 tecnclogia mds apropiada; el andlisis de los

componentes de ess tecrologia, para lograr evaluar su cocste; la negocia --

ci6n en las mejores condiciones posibles; la adaptacién y asimilacidn, y -
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finalmente. su explotacién y utilizacién de resultados en todos los sectg

res de la economia.

La tecnolagia y su transferencia entre los paises tiene lugar, generalmen
te, a través de acuerdos entre empresas, en especial,mediante el traspaso
de derechos de propiedad industrial, incluyendo la concesitn de licencias
y celebracitn de contratos de suministro de conocimientos técnicos o 1a -
prestacién de asistencia técnica o bien como consecuencia de la inversién
extranjera directa realizada por las empresas o nicleos poscedores de di-

cha tecnologia.

EY derecho, entendido como un caonjunto de normas tendientes a regular la-
realidad social, no puede ni debe escapar a esta circunstancia, y es por~
ello que ha incorporado en la legislacion mexicana el concepto de trans--
ferencia de tecnologia, como un elements coadyuvante a un mds s6lido de-~

sarrollo del pais.

La presente tesis es un estudio scbre los compromisos derivados de los --
contratos de transferencia de tecnologia, concertados por la autoridad --
aplicadora de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de -
Tecnologia y el Usc y Explotacidn de Patentos y Marcas, en el cual se ha-
seguido un orden sistem3tico para el desarrglic del micme por lo cual es-

td estructurando en cuatro capitulos.
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En‘e1 primero se expone un bosquejo histérico que dio origen a la Ley de
la materia vigente, tanto en el planc nacional como 3 nivel mundial de -
manera que se esté en condiciones de sefialar cudl es la legislacién de -
traspaso tecnolégico donde mis se apoyaron nuestros legisladores para --
promulgar 1a ley, Asimismo saber si en otras leyes existen los compromi

sos como en el caso de México.

En e) sequndo, para fines de comprensidn, se dan definiciones de tecnolo-
gfa transferencia de tecnologia y del contrato de transferencia de tecno-

logia.

También se verd la problemstica de la contratacién de tecnoldgﬁa para po-

der determinar qué elementos son los mds importantes en la contratacién.

En el capitulo tercero se analizard qué contratos de acuerdo a su objeto
son de inscripcién obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia -
de Tecnologia, ésto es con la finalidad de determinar qué contratos son -
los que contienen traspasc tecncldgico. También se efectlia un estudio de
las evaluaciones que deben hacerse a los cantratos de tecnologia para po-
der ser aprobados y obtener su inscripcidn a dicho Registro. A su vez se-
sefialard qué criterios utiliza o Autoridad para 12 concertacidn de los -

compromisos.

£1 capitulo cuarto se relaciona de lleno con los compromisos de los con--

tratos de transferencia de tecnologis,o en primera instanciacon su concep
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to su naturaleza y su fundamento legal, asi como Jos tipos de compromisos
y su evaluacidén. Asimismo, se analizardn las sanciones por incumplimien-

to y os beneficios obtenidos desde su implementacidn.



CAPITULO 1.

INOTCE

INTRODUCCION,

INDICE.

ANTECEDENTES DE LA LEY DE _TRANSFERENCIA

DE_TECNOLOGIA.
A) LEGISLACION EXTRANJERA.

Al
A.2
A.3
AL

JAPON

BRASIL

GRUPO ANDING
LEY ARGENTINA

B) LEGUISLACION NACIONAL

B.1
B.2

8.3

B.4

B.5
B.6

8.7

LEY DE FOMENTO DE INDUSTRIAS NUEVAS
NECESARIAS,

LEY REGLAMENTARIA DEL PARRAFQ SEGUNDO -
gEL}AR§§CULO 137 CONSTITUCIONAL (2 ENERD
£ 1961).

LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIEN
CIA ¥ TECNOLOGIA (23 DICIEMBRE 1370).

DECREYQ QUE DECLARA DE UTILIDAD NACIONAL
EL ESTABLECIMIENTO v AMPLIACION DE LAS -
EMPRESAS (23 NOVIEMBRE DE 1971).

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE -
PATENTES Y MARCAS.

LEY SOBRE EL COWTROL Y REGISTRQ DE LA TRANS
FERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTA--
CION DE PATENTES Y MARCAS.

vi)

PAG:
i}

vi}

-

v v W

20
21



vit)

CAPITULO Il. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

2.1 DEFINICION DE TECNOLOGIA 29
2.7 DEFINICION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLGGIA 33
2.3 ;QUE ES EL CONTRATO DE TECNOLOGIA? 36
2.4 EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL CONTRATO DE 53

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
2.5 EL PROCESO DE GESTION DE TECNOLOGIA. 68

CAPITULO 111. PROCESO DE INSCRIPCION

3.1 CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE INSCRIPCION 75
3.2 EVALUACION LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA m
3.3 CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE COMPRO-

MISOS EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA. 127

CAPITULO 1V. COMPROMISOS

4.1 CONCEPTO DE COMPROMISOS Y SU NATURALEZA JURIDICA 135
4.2 FUNDAMENTO LEGAL DE LOS COMPROMISOS 140
4.3 TIPOS DE COMPROMISOS 143
4.4 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPROMISOS 148
4.5 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 150
4.6 COMPROMISOS CONCERTADOS 151
CONCLUSIONES: 155
APENDICE : 1.~ DETERMINACION DE COMPROMISOS TECNICOS ler. NIVEL 158

2.- DETERMINACION DE COMPROMISOS TECNICOS 2o. NIVEL 159

3.- CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LA TECNOLOGIA EN 160
SUS DIFERENTES GRADOS DE DESARROLLO.



4=

Bi=

BIBLIOCRAETA.

DETERMINAGION DE COMPROMISOS ECONOMICOS

OF1C10 DONDE SE DECLARA PROCEDENTE LA INSCRIP-
g{gg SUJETA A LA ACEPTACTON EXPRESA DEL COMPRQ

OF{C10 DONDE ACEPTA LOS COMPROMISOS.

viti)

161

62
164

%5



CAPITULO 1
ANTECEDENTES DE LA LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA



LEGISLACION EXTRANJERA

INTRODUCCION,

En la actuaiidad son varios los patses que han legislado sobre Transferen-
cia de Tecnologia, como Japbn, India, Portugal, Espafia, Brasil , los Pat--
ses del Pacto Andino (Colombia, Chile, Ecuador, PerG, Bolivia y Venezuela};
y Argentina. £sto fue en virtud de que los paises receptores de tecnologia

se percataron de 1a dependancia tecnolégica que tenfasn del exterior, tales
como pagos injustificados por 1a recepcibn de tecnologts, la salida de di-
visas por este concepto o on su caso, de capitales que deterioraban la eco

nomia interna del pais, asi como précticas comerciales restrictivas.

Los antecedentes legislativos extranjercs de nuestra Ley en la materia que

nas ocupa, son los siguientes
A.1  JAPON

Este pats se ha destscado dos veces durante To que va del siglo en la esce
na mundial como una gran potencia, actualmente es la primera en el campo~

industrial, que ha alcanzado un avanzado desarvollc econdémico y es el pais
que tiene la economia de més acelerado crecimiento en el mundo; sus empre-
sas satisfacen casi de manera exclusiva las nacesidades de su mercado in -
terno, de ta) modo que las importaciones y el desempleo son minimas compa-

radas con sus exportaciones.



Japtn, en 1950 cuando su economia estaba 3 punto de desmoronarse, promul
g6 leyes y reglamentos sobre el cambio de moneda extranjera. Estas fue-
ron muy rigidas, en su aplicacién, por lo que las negociaciones extranje
ras estaban sujetas "a la ralificacién, aprobaci6n, reconocimiento o in-
forme, de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre Inversidn Extran

jera, cambic de moneda Extranjera y Contrcl de Comercio Exterior®. (&)

Afios después cuando desaparece la crisis, los contratos de tecnologia po-
dian ser celebrados con amplia discrecién de las compafiias nacionales ya-
que en el afio de 1968 la Ley para 12 Prohibicién del Monopolio y la Pre--
servacian del libre Comercio y la legislacién sobre la inversifn extranje .

ra eran menos rigidas que en el periodo de 1a Post-guerra.

A partir de ese afio los contratos de tecnologia que no afectaban la econg
mia eran ratificados en forma automdtica después de una evaluaci6n formu-
lada por ¢} Banco de Japén, de 1o contrario, eran sometidcs a un estudio-
riguroso por el Comité de Inversion Extranjers, quien investigaba las con

diciones econdmicas que tenia el contrato.

Otro punto importante de esta ley, es que ordenaba que 105 contratos no tu
vieran cldusulas impuestas por la empresa proveedora de tecnologia 1lama--
das "practicas comerciales" como son: restringir el arca donde el licen--
ciatario puede exportar o fijar el precio de exportacitn o 1a cantidad de-

producto que pueda exportar, la cbligacion a cargo del licenciataric para-

(1) SABURO KIMRA. Otorgamiento de Vicercias de tecrologia en Japtn “Revista de Propiedad
Industrial y Artistica™ No. 31-24 México D.F, Enerc-Diciarbre, 1978. psg. 98.




comprar insumos al licencisnte G a una perscna designada por éste, la obli
gacién del licenciataric de informar al licenciante sobre sus mejoras, y -
el cobrar regalias sobre articulos que se producen sin utilizar la Tecnolo

gia objeto del contrato.

E1 legislador mexicano consideré la experiencia y éxito de Japén en este -
campo, tomando en cuenta sus leyes y reglamentos de traspaso tecnolégico,-

al regular los contrates de transferencia de tecnologia.

A.2 BRASIL

Los primeros controles que existieron en este pais, fuercn los dispositi--
vos legales dal tratamiento d=l capital extranjsro, mismos que no tuvieron-
la importancia scbre el process de traspaso tecnolbgico, por elle, sefala-
remos la primera ley que requls el cnvio de las remesas referentes a Trans
ferencia de Tecnologia que fue la Ley 4131 del 3 de sept fembre de 1962, re
glamentada por el ejecutivo federal a través del Decretsc nimero 53451 del-
20 de energ de 1964. Esta Ley exigié el Registro de los contratos de Tec-
nologia ante el Sumor, a su vez limité el pago de regalias por la Tecnolo-
gis importada. E1 11 de diciembre de 1970 se crea el Instituto Nacional -
de la Propiedad Industrial (INPI), mediante la Ley nimeroc 5648, asimismo,
se instituye e) 26digo de Propiedad Industrial con la Ley nimero 5772 del 21
de diciembre de 1971. (2}.

(2) Acto Normetivo No. 015 del 11 de septiambre de 1975 Publicado en 1a Revista de Pro-
piedad Tndustrial. Ministerio de Industria y Caomercio, Secretaria de Econamfa [n—
dustrial, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Brasil 1975.




4

Con el Codige de Propiedad Industrial se crean incentives en la investiga-

cién y desarrollo.

Posteriormente en Ja crezcidn de) INPI, en uso de sus atribuciones y toman
do en cuenta el Art. 2o., parrafo dnico de la Ley No. 5648 del 11 de diciem
bre de 1970, y del Art. 126 de la Ley No. 5772 del 21 de diciembre de 1971,
se expidid el Acto Administrativo No.015 de fecha 11 de septiembre de 1975,
en el que se establece "conceptos b&sicos y normas, para fines del registro
de contratos de transferencia de tecnologfa" (3). Esta Ley estd relacio-

nada con el Cédigo de la Propiedad Industrial {Ley 5.772/71).

De acuerdo con la Ley Brasilena, los contratos deben registrarse ante el
INPI, y ésta debe determinar si los contratos se justifican desde el punto

de vista econémico, juridico y técnico.

En primer lugar, los contratos deben clasificarse en:

A) Licencia para explotacién de patentes.

:3} Licencia para uso de marcas.

c) De suministro de tecnclogia industrial.
D) De cooperaci6n técnico-industrial.

£) De servicios técnicos especializados.

Por @1timo, para enriguecer el tema, sefialaremos algunas politicas y préc-

ticas comerciales que existen en esta legislacisn

(3) Ibidan



A) Cuando el vendedor de tecnologia {Ticenciante) controla Ya mayoria
del capital del comprador de tecnologia (receptor), ya ses en for-
ma directa o indirecta en contratos de explotaci6n de patentes o -

usy de marcas, £stos serdn gratuitos.

B) Cuando el licenciante determine, altere o limite la produccion, ven

ta, precio, comercializacién o exportacisn,

) Obligue o condicione al licenciatario a comprar insumos o componen-

tes para la fabrizacién.
D) A1 térmido del contrato el licenciatario debe devolver las férmulas.

£) Obligatoriedad del adquirente de ceder a titulc gratuito las innova-

ciones, mejoramientos o perfecciones de la tecnologfa contratada.

A.3  GRUPQ ANBIHQ

También llamado Acuerdo de Cartagera. Fue suscrito por Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Perd en 21 periods de sesiones de diciembre de 1970 efec-
tuado en 1a Ciudad de Lima, donde Ja comisién del Acuerdo de Cartagena --
aprob6 "E1 Régimen Comin de Tratamiento a los capitales extranjeros y so-
bre marcas, patentes y regalfas. {4}.

(4) Texto ‘ntegro publicado en la Revista Mexicars de 1a Propiedad Industrial y Artistica,
No. 17, Ererc~Junio de 1971. pags. 143-157.



De acuerdo con la opinisn del Lic. David Rangel Medina, en lss declara--
ciones 2,6 y 9 de dicho Régimen, aparecen expuestos los cbjetives y fi--
nalidades 353 comp 105 motivos que sirvicron ¢o biss para 13 redaccién -
de las normas comunes de 10s paises antes seﬁgladcs. micmbrgs del Pacto-

-Andino.

En Ya declaracidn de Bogstd se reconocid gue e) capital extranjero "puede
realizar un aporte considerable al desarrollo econémico de ;Qmérica Lati--
na, siempre que estimule la capitalizacidn del pais donde se radigue, fa-
cilite 1a participacién amplia del capital nacional en ese procesc y no -

cree obstdculos para la integraci6n regionai”.

£ pacto Andino ¢ Acuerds de Cartagena, fue criginalmente constituido por
un convenio firmads por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perl, en 1969:
Venezuela pasd 3 formar parte del grups en 1973, L3 filcscfia general ya-

cente detrds de la formaci6n del Grupo Andins, fue 1a de:

Liberalizar el comercio entre los miembros.

Tratar de lograr determinado grado de especializacidn en la industria.

Promover e) desarrollo y eliminar las barreras inherentes a tarifas.

ta legislacién Andina establece:

La sumisifn cbligatoria a2 13 agencia gubernamental correspandiente en

cada pais miembro, para el exdmen y aprobacidén de tads contrato re--



lacionado con 18 impocticisn de la Tecnglogia, Patenles o Marcas, 2s-

to, con el abjoto de evaluar la contribucién efectiva de la tecnglo--

ais importada, medisnte la estimacidén de utilidad v precio. (Art.18).
Fidn das cl8usulas que imuiden que 15s contratss de transforencia de -
tecnglogia extorna ¢ sours gatentss s2an autorizados y registrados -

(Are. 20).

Sefsla los principics relatives 3 la clasificacidn del valor de la -
t2cns logia extranjers para decidir si su importancia es aceptable y -

adaptable a los negucios de la regidn. (Art.22).

Establece 3a3s o léusulas que no podrin contensr los contratos de dicen-

cia do 2xplotacion de marcas de origen extraznjero, (Art.25).

Dispone la creacién de una of icina subgubernamental de la Propiedad --
Industrial y el establecimientc de un Sistems tambifn subregional pa--

ra el fomento y adaptacion de la tecnologia (Art. 54 y 55).

A continuacicén sefialoremss algunas clsusulas limitativas o prohibitivas que

contiene ¢l Pocly Anding.

La obligacidn de comprar bienes de capital, productos intermedios o ma

terias primas provenientes del proveedor de tecnologia.



- Usar permanentemente personal designado por e proveedor de tecno-

logia.

- Donde se autorice al proveedor a fijar precios de venta o reventa -

de los articulos producidos por el receptor.
- Clausulas que prohiban el uso de tecnologia complementaria.
- Clausulas donde exista restricciones a los volumenes de produccion.
- Cléusulas que entreguen una cpcibn de compra en favor del proveedor.

- Cl4usulas donde el proveedor efectie cesidbn de invenciones o mejoras

al proveedor.

- Clsusulas donde se efectlien pagos de regalias por patentes no utili

zadas.

- Clausulas donde prohiban o restrinjan las exportaciones de los pra--

ductos fabricados con la tecnologia suministrada por el proveedor.

Para el Lic. Jaime Alvarez Soberanis, criterio que adoptamos, las pricti--
cas comerciales restrictivas expuestas también se combaten ern la Ley Mexi-
cana. Asimismo, comenta que "el Sistems Andino" ha tenidoc una gran influen

cia en los desarrcllos legislativos posteriores. Lamentablemente, por di-



versas razones, no ha llegado a funcionar adecuadamente en la préctica den

tro de los paises miembros del pacto™. (5) .
A.4  LEY ARGENTINA

£1 Gobierno Argentino, con el prop6sito de resolver los problemss que re--
viste la importacién de tecnologta y temando en cuenta los objetivos del -
desarrollo econdmico, el 10 de septiembre de 1971, promulgd la Ley No. -~
19,231, con la que se cred el Registro Nacional de Contratos, de Licencias

y Transferencia de Tecnologias. (6}.

Esta Ley, en su exposicién de motivos, sefala las causas que 1levaron al -
legislador argentino a tomar la decisin de dictar las normas para la ad--

quisicién y regulacién de la transferencia de tecnologia, indicando que:

A) La seleccibn de tecnologia no se ha efectuado con el cuidado necesa-

rio y que por este motive, los adquirentes compran tecnologia obsole

ta.

B) Muchas empresas argentinas por no tener los medios iddneos en la eta
pa de 1a negociacidn de tecnologia, la han comprado en condiciones -

desfavorables.

(5) Jame Alvarez Scberanis.~ La Requlacion de_las Invenciones y Marcas y de 1a Transferen-
cia de Tecrologia . Editorial Pora o Primera EQicion 1979. pdg. 132,

{6) Texto integro publicado en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica-
No. 19, Enero-dunio 1972. Pags. 159,162.




c) £1 esfuerzo nacional para que la tecnologia importada se asimile, -

adapte y se efectie investigacion y desarrollo es sumamente débil.

Los principales objetivos de la Ley Argentina son:

A) Mejorar el impacto negativo que tiene el pais en la balanza de pagos

por las regaliias efectuadas por la transferencia de tecnologia extran

Jjera.
B) Proteger y fomentar el desarrollo de tecnologias propias.
c) Conseguir que 13 tecnologia extranjera sea aprovechada por los inver

sionistas nacionales.

Para lograr los objetivos antes mencionados, se establecid el Registro Na-
cional de Contratos de Licencias y Tecnologias, que es muy similar al que-
regula l1a Ley Mexicana, ya que ésta se inicia con 13 Ley sobre el Registro
de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacitn de Patentes y Mar

cas.

Dentro de las principales funciones del Registrc Argentino aparecen las --

siguientes:

Inscribir los acuerdos de licencia y de transferencia de tecnologia-

(esta misma funcién la tiene e} Registro Mexicano).



- Elaborar estadisticas sobre el pago de regalias por la tecnologia

del exterior (también son efectuadas por el Registro Mexicano).

- Asesorar a las partes que intervienen en la negociacién de los acuer
dos de tecnologias (esta asesoria también la efectua el Registro Me-

xicano).

De 10 anterior se desprende que tanto el Registro Argentino como el Mexica
no tienen muchas similitudes. Asimismo, como sefiala el Lic. David Rangel-
Median “ocho de los veintitres articulos que integran dicha Ley Argentina-
han sida sustancialmente tomados por los autcores de 1a Ley Mexicana, £} --
cotejo de ambos 'ordenamientos muestran gue las disposiciones establecidas~
por la Ley Mexicana del 28 de diciembre de 1952 en sus Articules lo., 20.,
incisos al, b), ¢}, d) y el do., 60., 7o., fracciones I, 11, ILi, IV, V, -
Vi,, XI y XiV; 10, 14, y segundo transitorio, corresponden a las de la Ley
Argentina de septiembre de 1971),contenidas en los siguientes Articulos: -
1o, 20., incisos al, b), ¢}, d}, e} y f}; 3o., incisos b}, <), d) e}, f),-
gl, h} e i); So., 6o, 7o., 20y 21", (7)

El 26 de octubre de 1974, el Ejecutivo Federal Argentino publicé en el Bo-
letin Gficial de le Repiblica Argentina la Ley 20,794, sobre transferencia
de tecnologia del exterior, de fecha 27 de septiembre de 1974. Este orde-
namiento derogd al decreto de Ley 19,231, mencs & su articulo lo., que ha-

{ 7)) Dovid Rang21 Medina. Traspaso de Tecmlogia en Mixico. “Revista Mexicara de %a Pro -
piedad Industrial y Artistica®, to. 21-22, Mixio, Enarc-Diciambre 1973, pig. 218.
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bja creads el Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia -
de Tecnologia y estableciendo estricto control scbre el proceso de traspa-

so tecnoldégico.

La Ley ostablece que 105 pagos de regalias por tecnologia entre filialy -
matriz se deben de considerar coms utilidad; fijo pagos méximos por el -~

traspaso de tecnologia, se incluyen los contratos gratuitos, etc.

Con fecha 12 de agosto de 1977, el Presidente de la Nacidn Argentina san--
ciond y promulgs 1a Ley No. 21,617, relativa a 1a transferencia de tecnclg

gja proveniente del exterior. (8).

Este proyecto de Ley tuvo su origen en el Ministerio de Economis y la ex--
posicién de motivos sefiala que la sancidn de las Leyes 19,231 y 20,794, tu
vo un efecto negativo ya que una consecuencia inmediata fue la dedetensr 23
flujo de tecnologias moderna< hacia el pats, ast misms, dice que gara te--
ner un avance tecnolégico con éxito es necesaria la importacitn de tecnolg
gias con las que no cuents el pais y, ademds, su adaptacién y anterior de-

sarrollo por los investigadores y cientificos del pals.

Esta Ley comprende toda transferencia, cesidn o licencia de tecnologlia. pro
veniente del exterior, ast como de marcas. Establece gue la tecnologia --
que se pretende importar no debe de ser obsoleta, no ser conocida en Argen
tina, tener precio razonablie y no ser perjudicial para el pais.

(8) Textode laley, pblicado en e)'Boletin saaral del Ministeris de Econamid. Sintesis

de informpcicnes y carentarigs, Subsecretaria de Coordinacitn e Informec i6n Econdmi
ca, No. 165. Buenas Aires, 22 de Agosto de 1977. -



-
IX]

Con fecha 29 de septiembrc de 1973, <o sanciond y promulaé la Ley No.21,872
modiante Ja cual fue modificada parcialmente la Ley No. 21,617 que regula -

la transferencia de tecrnologia proveniente del exterior . (9).

EL objetive fundamental de esta Ley fue wodificar el inciso b) del Art.%e.
para darle uns mayor flexibilidad en las distintas formas de contratacién-

y momento de pago entre las emprasas vinculadas.

Compartiendo Ya opinidn del Lic. David Range) Medina, “el Régimen del Pac-
t6 Andino ha servido de antecedente de una manera sustancial los articulos
18, 20 y 22, asi como e} incisc e) transitoric del instrumento regional --
SUd'americanc", {10) para 12 Ley Mexicana sabre Registro de la Transferen--

cia y el Uso y Explotacifn do Farontes v Marcas.

LEGISLACION NACIONAL

L3 preocupacidn del Gobierno Mexicang por regular la adquisicién de tecno~
logia del extranjerc, erz en consideracién s que los traspasos tecnoldgi-
cos se efectuaban sin ninguna intervencién del fstado Mexicano, por este-
motive, 105 proveedores de tecnolsgia en ocasiones cometian abusos en per

juicio del comprador de tecnologta y de la sconemia nacional.

Los controles legisiativos en materia d& tzonclegis empiezan en la época--
de los 50's, &stos, en un principio s8¢ eran para ofectos fiscales, ya --

(9} Texto do Ta Ley, ptblicads en el'Baletin Sammnal d21 Ministerio de Ecenmia. Sintesis
de Informciones y COmertarics.  Subsecretaria do Coordinacin de Informac ion Eoond
mica. . 1%. Buoos Aives. 29 de septiorbre de 1978.

(10)  Rang2l Mdira David. (b, Cit. Pag. 38,



que silo se determinaba s se justificaban las deducciones de los pagos de

regalias ¢ de asistencia técnica efectuados por los receplores de tecnolo-

gia.

8.1 LEY DE FOMENTO DE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS (LINN)} DE 31 DE DI-
CIEMBRE DE 1954, { 11 ).

Esta Ley clasifictd a Ya industria en nuevas {las dedicadas a la manufactu~
ra de bienes, no producidas con anterioridad en el pals, siempre gue no se
tratara de simples sustitutas) y necesarias {las dedicadas a 1a manufactu-

ra de mercancias producidas en el pats en cantidades insuficientes).{12).

A su vez, es el primer iastrumente juridico del Estade que le da faculta--

des para intervenir en cuestiones de transferencia de tecnolcgta. Dentro-

de Yos objetivos principaies de la Ley, se encuentra ¢l fomentar la Indus-
tria Nacional mediante la concesifn de franquicias fiscales que estimulen
el establecimiento de nuevas actividades industriales y el mejor desarrg--

1lo de las existentes. {Articulo lo.).

Se establecid y se exigia originalmente que los pagses por cenceptsc de re~-

galfas y asistencia técnica no excedieran del 3% de las ventas netas.{13}.

Las excensiones o la cuantia de reducciones de impuestas se determinarsn--

par las Secretarias de Industria y de Macienda, de scuerds con la impor--

{11

Publicadz en e Dlaris Oficial de la Federacita, 4 de erers de 1955,
{12)

Alejandro Nadal EQea. 7 fnstrumento do Politics Clentifics v Tecno¥gica en México. ~
"el Colegio de Mixica", Primera edicion, MXICO 1974, pag. 237.
( 13 ) Alejndro Nadal Egea.-0p. cit. Pag. 238.
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tancia que la industria represente para la integracidn eccnémica nacional
o regional, asi como tomando en cuenta la cantidad y calidad de la mano -
de obra gque vaya a ocuparse, su grade de eficiencia téenica, el grado en

que se utilicen equipos y maguinaria producidos en el pais, 1a cuantia de
las inversionas, el porcentaje del mercade nacional gue abastezca o vays 3
abastecer, prestaciones a trabajadores superiores a la Ley y laboratorios

de investigacién gue establezca o vaya a establecer.

Con base en 1o expuesto, y con fundamento en esta Ley y su veglamentc (14},

se ha declarado excenta de impuestos la fabricacién de muy variados produc

tos,

Las empresas que se acdjan a esta declaratoria genaral de excensién de im-

puestas deben de satisfacer requicitos tales como:

Que la estructura del capital 3 juicio de dichas Secretarias no afec
ten 12 balanza de pagos neta, tomando en cuenta 105 pagos al exte --

rior por transferencia de tecnologia.

Ambas Secretarias daterminardn st limitan ¢ aceptan £l monto de pa--

gos por regalias al exterior.

S§10 podrs emplear personal técnico que autoricen las Secretartas --

{ W} Reglrento d2 a Ley o2 Farento de Industrias Nuevas y Necesarias de 30 de noviem-
bre d> 1955, Diario Oficial do 1a FederaciSn, 2 de dicienbre de 1985,



durante un afio, siempre y cuanda capaciten a dos mexicanos en las --

labores que cada uno desarrolle.

B.2 LEY REGLAMENTARIA DEL PARRAF(Q SEGUNDO DEL ARTICULO 131 CONSTITUCIO-
NAL (2 (ENERO DE 1961). (15}

Esta Ley tiene la finalidad de disminuir o suprimir las cuotas de las ta -
rifas generales de importacitn y exportacién, con objeto de cbtener un me-
jor aprovechamiento de los recursos financiercs del pats, manteniendo ra--

zonablesniveles de importacin de productos extranjeros.

Con fundamento en esta Ley, la Secretsria de Industria y Comercio a través
de la Direccifn General de Industrias, dicté acuerdos que Fijan 13s bases-
para 1a politica industrial Ylamads "programas de fabricacién", que autori-
z3do, permitia recibir uns serie de incentives y facilidades, tales como -
f inanc 1amiento, facilidades para importacién de maquinarias, materia prima-

entre otros.

Ademds de tener viabilidad econdmica deblan cumplir los siguientes requisi

tos:
Que las empresas interesadas cuenten con 1a mayoria de su capital s0
cial suscrito por mexicanos.

( 15 )  Diario Oficial de 1a Federacitn, Enero § de 1961,



- Que se sujeten a las normas de calidad oficial y cuenten .on la tec-

nologia necesaria.

- Que e precio del producto final no debe pasar del 25% sobre el in--

ternacional.

- Que los pagos por transferencia de tecnologia no deben de exceder --

del 3% del voldmen de las ventas netas.

B.3 LEY QUE CREA E| CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLGGIA (23 DE DI--

CIEMBRE 1970). (16)

Es un organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonic --
propios, asesor y auxiliar del £jecutivo Federal en la fijacidn, instrumen
tacién, ejecucion y evaluacidn de la politica nacional, de ciencia y tec--

nologia. {Art. lo.).

Para cumplir con estos fines tiene las siguientes funciones:

- Fungir coma Asesor del Ejecutivo Federal en 1z Planeacibn, Programa-
cidn, Coordinacidn, Orientacidn, Sistematizacién, Promocién y encau-
zamiento de las actividades relacionadas con la ciencia v la tecnolo
gfia, su vinculacidn al desarrollo nacional y sus relaciones con e)'-

exterior. (Art. 20. fracc. [).

(16) Diario Oficial de la Federacitn. Diciarbre 29 de 1970.



Ser 6rganc de consulta obligatoria en materia de inversiones o auto-
rizacion de recursos o proyectos de investigacidn cientifica y tec--
nolégica, importacién de tecnologia pagos por transferencia de tec -

nologia y control de calidad. (Art. 20. fracc. 11).

Fomentar y fortalecer las investigaciones bdsicas, tecnolégicas y -~

aplicadas que se necesiten. (Art. 20. fracc. VI}.

Asesorar en la celebraci6n de convenios internacionales sobre cien ~
cia y tecnologia e intervenir en 1 cumplimiento de los mismos.(Art.

20. fraccion X).

Gestionar la internacion al pais de investigadores y profesores ex--
tranjeros para la investigacién, que corresponde al interds nacional

(Art, 20. fracc. XII).

Actuar como coordinador de la cooperacidn técnica que se pacte con -
los organismos internacienales y gobiernos exlranjeros. {Art. 20. --

fraccion X1V},

Captar y jerarquizer las necesidades racicnales en ciencia y tecno--

Togia. (Art.2.fracc. XXVI).

Los fondos de este organismo se canalizan para proyectos, estudios,-

invest igaciones especificas, ctorgamients de becas y cualquier otra-
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ayuda de carédcter econbmico que praporcione, estard sujeta a 1a ce--
lebracién de un contrato o convenio “en el que estipula que los de--
rechos de propiedad industrial respecto de los resultados obtenidos
por las personas fisicas o morales que reciban ayuda del Consejo, -
serdn materia de regulacién especifica para proteger los intereses-

del pats, los del propio Consejo y los de los investigadores™.(17).

B.4  DECRETO QUE DECLARA Db UTILIDAD HACIONAL EL ESTABLECIMIENTO Y AMPLIA

CION DE_tAS EMPRESAS (23 NOVIEMBRE DE 1971). {18).

Este decreto declara de utilidad nacional &1 establecimiento y ampliacién~
de empresas que se estimara necesario fomentar a través de otorgamientos -

de estimulos fiscales, ayudas y facilidades de diversa indole.

Sus objetivas eran el impulsar el desarrollc regional, crear oportunidades
de trabajo, elevar el nivel de vida de 1a poblacion, fortalecer el mercado
interno e incorporar el mayor namerc de habitantes al progreso nacicnal, -
aumentar exportaciones, sustituir importaciones y proporcionar una planta-

industrial mejor integrada con elevados niveles de eficiencia productiva.

Las empresas para disfrutar de estos estimulos fiscales tenian que cumplir
los siguientes requisitos.

{17 ) David Rangal Medina. Op. oit. pig. 32,

(18 ) Uiaric Oficial de L« Fedoracitn Noviertve 25 d2 1971).



- E) capital social de las empresas esté representada en un 51% como -

minimo por mexicanos.

- Los pagos por transferencia de tecnologia en ningin caso deben ser -

super jores al 3% sobre ventas anuales que fije Ya Comisibn,

- Que en los contratos de adquisicién de tecnologia no podrian existir

restricciones a exportaciones contrarias al interés del pafis.

- l.a direccién y administracién de la empresa dberdn estar a cargo de

mex icanos.

B.5 . LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Esta Ley ha sufrido miltiples reformas, establecia un tratamients impositi
vo diferencial para los ingresos provenientes de la prestacién de asisten-
cia técnica, y para aquellos derivados de Ja explotacién de patentes de --
invencién, marcas de fébrica y nombres comerciales 1iamados “pagos de re--

galias".

“Hasta diciembre de 1970, los pagos recibidos por los proveedores por con-
cepto de asistencia técnica estaban sujetos a una tasa dnica del 20% de sus
ingresos {Art. 41 LISR), en cambio, Jos pagos de regalias tenfan una tari-
fa progresiva a la de) impuesto global de las empresas, con tasa marginal-
méxima del 42% (Art. 31 Fracc. I, inciso d) y Articule 41, Fracc. IV, de -
la LISR". {19).

(19) Jawme Alvarez Scheranis.= Op. cit. pig. 111,
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La legislacién fiscal (LISR}, en materia de transferencia de tecnologia, -

establece cargas fiscales diferenciales desde 1981 a la fecha por pagos --

de transferencia de tecnologla, distinguiendo dos grupos:

A)

B)

B.6

Ingresos gravados con una tasa de) 42% derivados de regalias por el-
uso goce tempora) de patentes o de calificades de invencién o de me-
Jjora, marcas de fébrica y nombres comerciales, asi como por concepto

de pubtlicidad, y

Con una tasa del 21% de regalias por €} usdD goce temporal de derechos
de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas, incluidas
Tas peliculas cinematogrdf icss y grabaciones para radio y televisibn,
ast como de dibujos o modelos, planos, férmulas o procedimientos y -
equipos industriales, comerciales o cientificos y las cantidades pa-
gadas por informacionas relativas a experiencias industriales, comer
ciales o rientificas y en general por asistencia técnica o Transferen

cia de Tecnstogia. (20).

LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y -

EXPLOTACION OF PATENTES Y MARCAS.

EVOLUCION DEL PROYECTO DE LEY.

En el afio de 1971 la Secretarfa de Industria y Comercio (SIC) inicid estu-

(20)

Publicado en el Diario Oficia) d2 Ya Federacitn el 30 de dicientre d2 1990,



dios y mis tarde se asesord con consultores nacionales y extranjeros con -
el fin de sdoptar medidas definitivas para regular la transferencia de tec

nologia.

Como resultado de los trabajos realizados por la SIC, se elabord un ante -
proyecto denominadc "Decreto por &l gue se sujetan a registro la transfe--

rencia y el uso y explotacién de patentes y marcas.

Inicialmente se pretendis legislar en esta materia por medic de un decreto
del Ejecutivo, pero en &1 “se tomaba muy en cuenta para justificar la re-

glamentacion del traspsso de tecnologia la lesién de los ingresas fiscales,
asi como la concesion de estimulos y privilegios en favor de quienes hubieg
sen celebrado contratos con estipulaciones del tipo que el propio decreto-

prohibta". (21).

Después de una revisidn, se elabord un anteproyecto de iniciativa de tey -
en lugar del decreto, misma que fue enviado a3l Congreso de la Unibn con --

apoyo en la fraccién I del articulo 71 de la Constitucion.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la Exposicitn de Motivos de 1a Iniciativa de Ley enviada por el Ejecu--

tivo al Congreso, se reconoce que "“1a Tecnologiz constituye un factor in--

{21) David Rangel Mxdina.-. Cp. cit. pig. 3.
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dispensable para ¢} desarrallo industrial y su aplicacion juega un papsl ~
determinante en los procesos productivos, 1o que hace necesario que los --
problemas y madalidades de su transferencia se tomen ea cuenta coma clemen
tos nrimordisles en el disefc y splicacién de una politica industrial {22)
se recgnoce la importancia que tiene 13 adquisicién de tecnologla extranje
ra, pero también se considera necesario estimular y promover 13 creacion -
de una tecnologia propia para olcanzar la independencia econdmica. Aun ~-
cuando se estima que mediante Jos contrataos respectivos se ha adguirido -
tecnologia Otil e importante para el desenvslvimiento industrial del pais-

del exdmen heche 3 los contratos o convenios se conc luye:

Que frecuentemente la taecnologta adquirida es obsoleta, inadecuvada--

o ya disponible en e} pais.

Los contrates contenfan ¢latsulas donde las empresas proveedoras de-

tecnologta encarecen 13 produccién de las empresas receptoras.

- ta obligacidn de la empress receptorz de adquirir bienes en disefio-

o insumas a precios excesivos.
Prohiben o Vimitan las exportsciones de 1a empresa receptora.

Intervienen en la administracion, en el proceso product ivo, distri-

bucidn,y comercializacibn de la empresa receptora,

{22} Diario Oficial de la Faderacifn, Iniciativa d2) Ejecutive. Novienbre 7, 1972 pig. W1
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OBJETIVOS DE LA LEY:

- Dar proteccién a los compradores de tecnologia eliminando las préc --

ticas restrictivas;

- o fortalecer la posicidn negociadora de las empresas adquirentes de -

tecnologia;

- . o adecuar a nuestras necesidades 13 tecnologia procedente del exterior

- haréd que nuestrc desarrollo sea mas independiente, y

- tener una industria eficiente.

A través de estos objetives se pretendid gque la compra de tecnologia se --
efectuara en las mejores condiciones tanto econémicas, técnicas y legales-

para beneficio de la licenciataria y del pals.

“E1 propbsito de esta ley no consiste en cortar o impedir la entrada
de tecnologia extranjera en el pais, como consta en su exposicién de
motivos, su propésito de adecuar la compra de tecnologia a las nece-
sidades nacionales y evitar los abusos gue provienen de la débil ca-
pacidad de negociacién del empresario nacional, sobre todo frente a-
los grandes vendedores internacionales de tecnologia”. { 23 )

{ 23 )} Miguel S. Wionczek. Gerardo M. Buero. José Eduardo Navarrete, L3 Transferencia --

Intemacional de Tecrologia. E) caso de MExico, Editorial de Fondd de Cultura —-
Econdmica. T3, Edicion Mexico, 1974, pag. 34,
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ANALTSIS DE LA LEY .

EY articulo lo. crea €1 Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia -

(RN T.T.),

El articulo 20. establece los actos, contratos ¢ convenios de inscripcibn

obligatoria en el R .N.T.T.

£1 articulo 30. sefala las personas que tienen 13 obligacion de presentar-
en el R.N.T.T, los actos, coenvenios o contratos & su inscripcidén, E1 --
articulo 4c. y Y0o0. contemplan el procedimiento administrative, sefiatan --
el plazo ax;;e'dixm prasentarse los documentos en el RUN.T.T., para que &s-
tos surtan efectos 3 partir de su celebracitn. Asimismo sefalan los pla--
zos que tiene Ya Autoridad para dictar una resolucitn scbre los actes, con

tratos o convenios presentados a registro.

Los arttculos So. vy 6o. tercero y fuarto transitorios, establecen sanciones
por Ja no presentacidn a registro de Ios actos, convenios o contratos. Por
ejemplo: carecer de validez legal, no pueden hacerss valer ante ninguna au

toridad y por lo tanto no tienen ningln beneficio o estimulo fiscal.

£1 articule 7o0. contiene la regulacidn 8o prictizas comerciales restricti-
vas que no deben contener los documentos presentados en el R.K.T.LT., EY --
articulo 8o. sefala excepciones al Art. 7o. cuando 165 actos que se efec--

tien sean de particular interés para el pais.
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E1 articulc 9c. reguia lgs actos, convenics o contratos que no deben soli
citar su inscripcién en el R.N.T.T. E1 articulo 11 y 12 determinan las -
facultades que tiene la Secretaria de-Industria y COmercio, por ejemplo: -
cancelar la inscripcion de los actos y el verificar el cumplimiento de lo

dispuesto en esta Ley.

E1 articulo 130. obliga a) personal de) R.N.T.T., a guardar absoluto secre
to sobre la informacidn contenida en los actos presentados a registro. E)
recurso de reconsideracitén y su procedimiento estd regulado por el Articu~

to ldo.

El articulo lo. transitoric sefala la fecha de entrada en vigor de la Ley.
Los articulos segundo y sexto transitorios, regulan el procedimiento a se-
guir para la inscripcién de aquellos actos, convenios o contratos, cele--

brados con anterioridad a la iniciacién de la vigencia de la Ley.

B.7 LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIA Y

EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS Y SU REGLAMENTO.

Una vez superada la etapa regulatoria, se realizaron modif icaciones impgr-
tantes en la Ley de 1972, buscands fundamentalmente hacer trascender los-
beneficios de la tecnologla hacia los usuariss de la misma. De esta mane-
ra, se promulga la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de-

Tecnologia y el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas (LCRTT), estable --
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ciendo locs mecanismos para la evaluacidon de los contratos de traspaso -
tecnolégico, y promoviende el desarrollo tecnolégico nacional a través-
del sistema de politica industrial, ccordenados con una racional politi

ca de transferencia de tecnologia.

indudablemente este nuevo ordenamiento se ha convertido en un instrumento
ef icaz que permite no s61c un control de pagos ¥ eliminacidn de condicio-
nes restrictivas, sino que también permite hacer mis selectivo el proceso
de traspaso tecncldgico y al mismo tiempo buscar una real asimilacibn y -
futuro desarrollo de los conccimientos transferidos, pretendiendo con ello

una mayor autodeterminacién e independancia econémica.

A continuacidn serizlaremos 2lgungs 2 Tos catbios mes imporiantes de 13 LCRTT

= Establece que es de orden pibliico e interds social y que su aplics--
ci6n corresponde al Ejecutive Federal por conducto de la Secretaria-
de Patvimonioc y Fomente Industrial {SEPAFIN). Hoy corresponde a la -

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. {Art. lo.}.

- Aumenta el nimero de actos que deberdn ser inscrites como son la --
concesitn de uso o autorizacidn d2 explotacién de modelos y dibujos
industriales (inciso c); servicios de asesoria, consultoria y super
visién, cuando se preste por personas fisicas o morales extranjeras
o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio (inciso k);

la concesidn de derechos de autor que implique explotacidn indus--

trial {inciso 1}; y por Gltimo los Programas de Computacisn (inciso

m) Art, 21,
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Otorga facultades a SEPAFIN actualmente SECOFI para resolver la con-
cesitn ¢ negativa de inscripcitn de los contratos a que se refiere -
el articulo 2o. de la LCRTT; fijar las condiciones en que debe admi-
tirse o negarse la inscripcién de los contratos; orientar adecuada--
mente la seleccién tecnolfgica; y cancelar 1a inscripcion de los ac-
tos, convenics o contratos a que se refiere el articulo segundo cuan
do se modifiquen o alteren contraric a lo dispuesto en la Ley. (Art.

90.}.

Una importante novedad de la LCRTT, sin antecedentes en 13 legisla--
cibn mexicana es la Fracc. XI1 del articulo 150, Dispone qué $2 re--
chazarén aquellos contratos en 1os que no se establezca en forma ex-
presa que e) proveedor asumird la responsabilidad en caso de que se

invadan derechos de propiedad industrial de terceros.

Otra novedad de igual importancia es la Fracc. X111 del Art. 150, es
ta disposicidn exige al proveedor de la tecnologia garantizar la -

calidad y resuitados de la tecnologia contratads.

Otorga facultades a SECOFI a través del Registro Nacional de Transfe
rencia de Tecnologia para determinar, de acuerdo a su Criterio aque-
1las situaciones susceptibles de excepcitn atendiendo ¢ircunstancias

de beneficio para el pafis.



CAPITULO 11
CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECHOLOGIA



2.1.  DEFINICION DE TECNOLOGIA.

Un aspecto previo e importante para la comprension, estudio y de ~--
sarrollo de este trabajo es definir qué se entiende por “Tecnclogia®
y qué por "Transferencia de Tecnologia", toda vez que serdn los tér-

ninos mds utilizados en el desarrollo de este trabajo.

Actualmente existen muchas y muy ambiguas definiciones al respecto,
sin embargo para fines de este trabajo consideramos que las més inte

resantes y comprensivas son las siguientes:

Desde el punto de vista etimol6gico, TECNOLOGIA proviene del -
griego, de los vocablos Tekné {arte) y logos (tratado palabral,
que fueron utilizados por 13 Grecia Clasica como conceptes fun-
damentales por los filbssfos, para significar e) conccimiento

directo o inmediato del arte o de la técnica en su propic con-

texto.

E1 grado del saber humano para Aristdteles es:

EMPIRIA {experiencia}, es el primer gradc dei ssber, a 1a que define

como "Un conocimiento inmediato y directo de 13s c¢csas en su individua
Tidad". ( 24 )

- En segundo lugar coloca el arte o técnica. "L3 tekné que es un

conpcer m&s perfectc o sea es un saber hacer. E1 teknites, -

(24) Jaime Alvarez ScberanisOp. cit. pig. 2



perite o técnico, es el hombre que sabe hacer 1as €oSas, sabe

qué medios se han de emplear para alcanzar los fines deseados".
2.

En tercer lugar como parte final ubica la episteme gue es un -

saber demostrative, es decir, la ciencia.

e 1o expuesto se desprende que 18 técnica desde sus inicios, apare-
ce como “"una actividad humana, presidida por consideraciones. Préc-
ticas, en la que las notas relevantes son &) conocimientc y el emples

de ciertos medics para alcanzar determinados fines". {26)

A nuestro juicio, resulta importante sefialar que el término tecnols-
gico, como ya se apunt6, significa una actividad humana tendiente a
alcanzar determinados fines, misma que coincide con la definicidn de
"Know-how, expresidn anglosajona cuya traduccidn literal es "saber co
m3", y que se ha aceptado universalmente piara designar los conocimien

tos técnicos.

La Real Academia Espafola, nos sefiala que tecnologia "es el conjunto
de conocimientos propios de un oficic mecdnico o arte industrial, o

el tratado de términos técnicos". ( 27 ) .

Con estos elementos podemss avocarnos a sefialar algunas definiciones

de tecnologia.
(25 ) Julian Marias, Jaime Alvarez Soberanis.- . Qp. cit pig. 3
(26 ) Ja¥me Alvarez Scberanis.: Op. cit. pig. 2

(27 ) Diccionario de Va Lengua Espafiola. Ed. Espasa Calpe. 193, Ed. Medrid. 1970.
pig. 1248



Amflcar Herrera define a la tecnologia como "E1 conjunto de instrumen-
tos, herramientas, elementos, conccimientos técnicos y habilidades que
se utilizan pars satisfacer las necesidades de la comunidad y para au-

mentar su dominic scbre el medic ambiente". { 28 ).

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual describe a la tec-
nologia come *los conccimientos sisteméticos para la fabricacion de un
producta la aplicacién de un procedimiento o la prestacién de un servi
cio, sea que esos conocimientos se reflejan en una invencidn, un dibu-
jo o modelo industrial, un modelo de utilidad, o una variedad vegetal,
o en la informacién o calificacién técnicas, o en los servicios y asis
tencia proporcionados por expertos para la proyeccidn, la instalacion,
12 operacisn, o el mantenimiento de un plan industrial o comercial o -

sus actividades". ( 29 ).

La resolucién 84 del Pacto Andino ¢ Acuerdo de Cartagena, define que es lo
que debe entenderse por tecnologia; "Es la unidad de conocimientos para-
1levar a cabo la operacién necesaria para transformar los conocimientos -
y agregarlos en productos; el uso de los mismos o 1a suministracion de --

servicios". ( 30 ).

{ 28 ) Awilar, Horrera, Citado por Carlcs Contreras §. “Transferencis de Tecnoicgia a —
paises en Desarvolle”. Editorial Instituto Latinoamericanc de Investigaciores —-
Seciales (HDIS), Ta. Edicitn.Venszuela 1979. pig. 25.

( 29 ) Organizacitn Mrdial de la Propiedad INtelectua) (QWPI) Guia de Licencias para los
Paises en Desarvollo. Publicaciones OMPI. Ginebra 1977. pdg. 28.

( 30 ) Resolicion 84 el Pacts Andino o Acuerdo 2 Cartagera. Citado por NN 0E MU --
DIANA, "Licencia de Marcas v Tecrologia en los PaSses del Pacto Arding". En Revis-
ta d2 Propiedad Industrial y Artistica. Nos. 29,30, Enero/Diciatbre 1977. pig. 155




Para Alvarez Scberanis es “E1 conocimiento organizado para fines pro-

ductivos*, ( 31 ),

La acepcifn que nos proporciona Jorge A. Sabato “"Es el conjunto ardengdo
de conocimientos utilizados en la produccisn y comercializacitn de bie

nes y servicics". ( 32 )

Ignacy Sachs, senala que la tecnologia "“Es el conocimiento crganizade

para fines de produccién™. (33).

Jorge Giral y Sergic Gonzdlez, en un libro tecnologia apropiada sehalan
que la tecnologia “es el conjurito orgenizady de canocimientos aplicades
para alcanzar un chietivo especifico, generalmente 21 de producir y dis

tribuir un bien o servicio." (33)

Una vez sefialadas algunas definiciones de tecnologfia, para fines de --
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gnacy Sachs con algunos cam
bios “tecnologia es el conjunto organizado con la finalidad de produ--
cir y distinguir un bien o servicio.

(31) Jawme Alvarez Scberanis.- “E1 Contrato de Transferencia g2 Tecrologia”. En Re--
vista Mexicana de Propiedad Industrial y ALiStica. [0S, 23, 29 Eravo-Uiciamre
1974 Paq. 8.

() Joree Al Sabato. “Bases para un Régiren de Tecrologia" Revista de Comercio Ex--
terior, Vol XXIII, No. 12. Diciambre 1973. pég. V213,

(3 ) Ignacy Sachs,. "Transferencia de Tecnologia y Estrategia de la Industrializa--
cifn®.Citado por WIONEZEK. Miguel. “Comercio d2 Teonoocogia y Subdesanolls --
Tecrolégice". UNM, Coordinacidn de Clencias. Mexico 1973, pdg. N

(33) José Giral, "Tecnologia Aoropiada®. Editoria) Athantra. 2a. Edicion México 1630
P&g. 4. -




2.2 DEFINICION DE TRANSFERENCIA DE TECNOL GGIA.

Después de sehalar qué entendemos por tecnologia, pasaremos al con -

cepto de Transferercia de Tecnologia.

Gramat icalmente la palabra Transferencis viene del latin transferens
Etis, de Transferir gue significa paser de un lugar & otrc, esta acep
citn nos puede der plenamente la ides de que cuando 52 transfiere tec
nologia, s& llevz gsta do un luger 3 otre, tratese de maguinaria o --

conas imientos tedricos, entendiendo que existen dos tipos de tecnolo-

gja: maguinaria y conocimientos técnicos.

Actuslmente existen muchas def iniciones de transierencis de tecnolo--
g¥3, parc ng existe una en forma general, por g€5ts es dificil de 1le-

gar a3 una que sea universalmente aceptada.

BsY encontramos qu2 para 1a UNCTAD en el proyects del (6dige Interna-
cional de Conducta la Transferencia de Tecrnclcgia la define como: “la
transferencia de conocimientos sistematicos psrs s fabriczcisn de un
producto, la ampliacién de un process ¢ 13 prestacisn de un servicio
y no se extiende a las transacciones que entrzfan la mera venta ¢ --

arrendamiento de productos. (35).

{35} Citads por Jorge Alberto Gut ¥rrez Aldrete. La Transferencia g2 Teonologia de-
Esoafia 3 Mxico a través de inversitn directa, Tesis Profesioral, Universidad-
PoTitécnica dCata luia. Barceloma 1957, 13,
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Se puede decir, que en los Gltimos afios la transferencia de tecnolo-
gia es. considerada como un buen negocic, sobre todo para las empre-
sas transnacionales que son las que realizan la mayoris de este tipo

de transaciones.

Para George Skarov es "“el conjunto de operaciones de importacién de
maguinaria y tecnologies, su adaptacidén a ias condiciones locales y
su empleo en 13 economia nacional, asi como la adquisicién de infor
macidn técnica, patentes y licencias que necesitan y emplean los --
servicios de ingenieros y expertss técnicos extranjeros, la adqui--
sicion de conocimientes, el dominia de métedes avanzados de organi-
zacibn y administracion y la formacién de un ndcleo s5lido de traba
Jadores calificados, técnicos ingeniercs, disefiadores cientificos, ad

ministradores y gerentes nacionales". { 36)

Esta definicién senala todas las formas que adopta la tecnologia,pe-

ro por su amplitud es diftcil de aplicar y manejar este concepto.

Se debe sefialar que la tecnologia es necesaria para la produccién y
comerciatizacion de bieres y servicios, y ello lo vemos con el gran
avance tenido por los medios de comunicacién que acercan tanto 8 los
productores d2bienes y los prestadores de servicio, como quienes pue-
den utilizar dichos bienes y servicios, por 1o gue la tecnologia se
ha convertido en objeto de comercio entre los paises que la poseen y

los gue no la poseen y la necesitan.

(%) Georgas Skorov, La Transferencia de Tecrologia y @1 Mundo en desarrollo, Re-
vista de Foro Intermacional, ET Colegio de México Vol. XTIT, No. 4. féxico--
abril~ junic. 1973.
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La tecnologla es una preciada mercancla sobre todo para los paises
en vias de desarrollo, pues con ella los mismos aumentaran su produc-

cibén, crearin.emplecs y logrardn su desarrollo industrial.

Lo lamentable, es que los palses que poseen el conocimiento técnico,
saben de la necesidad que de &1 tienen los paises en vias de desa--
rrollo, por lo que muy a menudo le transmiten maquinaria generalmen-
te obsoleta, lo que origind que paises adquirentes de tecnologia en-
tre ellgs México, se v‘ieron precisados a crear diversos mecénismos-

Jjuridicos para hacer mds rigurosa tal adquisicidn de maquinaria.

Después de sefialar algunas def iniciones concluimos que por ser mds -
practica y general aceptamos la postura del Argentino Alberto Araoz,
por lo que a lo largo de este trabajo serd empleado el concepto de -

Transferencia de Tecnologia seiialado por este autor.

"La transferencia de tecnologia consiste on transferir elementos del
conocimiento técnico que son necesarios para la concepcién, disefio,
construccién y operacién de unidades que producen bienes y servicios
incluse 12 realizacidn de actividades como evaluacién de recursos na
turales, educacidgn, salud, administracién publica, solucidn de pro--
blemas sociales, etc.". ( 37)

(37 ) Alberto, Argoz." Las actividades de consultoria e Ingenieria. su pepel y for-

e que se presenta en_la Transferencia de Tecnologia®. En Camercio Exterior,
Vol. 28 No. 12. péxico, Dicientre, 1978. pag. 1449.




2.3. 3 QUE ES €L CONTRATO DE TECNOLOGIA?

Para determinar qué es el contralo de transferencis de tecnologia es
necesarioc comentar la definicién tradicional del Contratc que consig
te ea un acuerdo de voluntades, a través del cual daos o mis personas

contraen pbligaciones y adquieren derechos.

Detrds de esta definicién formal del Contrato, podemos encontrar ya-
en 13 realidad una encrme gama de transacciones que se 1levan a cabo
a través de los contratos, es por eso, que la Doctrina Juridica In--

ternsacional, concibe al Contrato como la principal fuente de las --

obligaciones.

En ests parte de nuestro trabajo recepcional, comentaremcs 3lgunas ~
de las definiciones més modernas y conoc idas acercs del contrato, --
Ciertamente, no es nuestra intencidn profundizar sobre la conceptus-
tizacién del Contrato, si no mds bien, definir a éste, para que una-
vez definida, seleccionemcs la mads indicada parz utiitizarla comg hi-
pétesis, para dar después una definicién de lo que debemcs entender

por Contrato de Traspasc Tecnoldgico.

EY Codigo Civil para el Distrito Federal en vigor, define en sus ar-

ticulos 1732 y 1973 al Cenvenio y al Contrato y dice:

“Contrato es un acuerds de voluntades que tiene comc objets la de prg

dicir o transmitir obligaciones o derechos®.



“Convenio es un atuerdo de dos o mis personas para crear, transferir,

mod if icar © extinguir obligaciones™.

En ambas definiciones podemos encontrar los elementos bdsicos que -
tiene un acto juridico, que son lz veluntad y el Derecho Objetive, -
ademis de gue el Cédige, como podemas observar concibe al convenio -
como el género préximo y la diferencia especifica lz encontramos en

la produccién o transmisién de las obligaciones y derechos.

Encontramos también la funcidn positiva, qus precisamente consiste -
en la creacidn o transmisidn de las cbligacisnes ¢ derechos y
funcién negativa, que es la de modificar o extinguir derachos y obli
gacisnes. En da Doctrina {ivil, varics autores se adhieren & Con --
ceder al Contrato esa funcidn positiva, perc algunos stras agregan -
que también existe la funcion de conservir derechcs y cbligaciones,-

conducta que no podemos asimilar a las ctras ya establecidas.

£ maestro Gutiérrez y Gonzdlez, ha llegads 2 considerar 31 convenic
strictu sensu como e) “acuerdo voluntades que medifica o extingue --
derechos y obligaciones”. ( 38 ) Por ejemplo: un convenic de fini-

quitz extingus derechos y optigacicnes.
E1 autor citadc considera al Contrato coms "1z via mis amplia para la
creacién voluntaria de derechos y cbligacicnes", es un acuerdc de vo-

(38) Ermesto Gutierrez y Gorzalez.~ “Deveco de las obligaciones™, 53. Edicitn,
Edit. José M. Cajigs ar. S. A. Pudbla, Pue, Mexico 1973, pig. 15 y 126.
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luntades cuyo objets serd entonces dar nacimienic 2 una cbligacisn.
{ 39 ) Un contrato tipico es el de matrimonic que crea derachos ¥

obligaciones.

Rafsel Rojina, concibe al Contrato coms “un acto juridico plurilateral
que tiene por cbjeto crear o transmitir, derechos y cbligaciones rea
les o personzles. Es un acto juridico plurilateral, por gue en to-
do contrato se da una manifestacisn de voluntades, que juridicamente
se }lama consentimiento, 0 sea concordancis de dos o mds voluntades".

{40 ).
Define al convenio, también en strictu sensu " como a un acto juridi
co plurilateral gue tiene por objets modificar o extinguir obligacio

nes y derechos". { 4} )

ELEMERTOS BE LOS CONTRATOS.

Pentro de este inciso, precisaremos cudles son elementos que forman
al contrato en general, para terminar de hablar de los contratos en
forma general y entrar especificamente a tratar sobre el Contrato de
Traspaso Tecnolégico.

{39) Ilbidam. pdg. 123y 124,

{ 40} Rafael Rojina Villegas.- ‘“Derecho Civi) Mexizano" Tomo 1y 11, 3a. Edicitn.
Edit. Porria. S.A. Mixico T77. tag. 9 y 10.

(41) lbidan, pig. 1



cia no pedria contebirse sy existencia”. [ 42 )

Se dice que hay ¢lementos ind

existencia del Lon-
trato, e decir que nedesitan de elementos que le den validez. S§i -
falta algund de estos 2lementss no existird el otro, y2 gue depende

cada uns del otrg, una vel gue 50 haysn dgado estos &lemer

tos existl}
rdn otres que marca e Ley para gue determinedos conlratos alcancen

su plenitud.

Los plementss gue sz han dado en Ylamer de validez serdn simples pre-
supuestss que hacen factitle Yz normal produce $dn de efectes, que --
genera iente dan come rasultade el acuerds de woluntsdes por si, res-
pecic de un obieto posible. Algunos autores, van & denominar 3 este

tipc de elementss coma reguisitos, aungue

wda ligsdes que marca

la Ley a 195 contrates, ne afectardn su validez.

Los contratos se perfeccionan cuando existe el zonsentimiento y el -
chbietive, ya que las consecuenciay de un 2cuerds de voluntades fun--

cionan en forma auténoms.

Huestro Codigo Civil, hace 13 distincion entre lcs elementos que son
necesarios para la validez del mismo.

(42} Nestor de Buen Lozano.-  *La Decadercia del Contratc®, Ya. Edicidn. Edit.
Tipografiza. 4.4.S., S.A. FEXTE, o725, 15 :



Y articule 1794 de dicho Cddigs dice que para que un Contrate exig

ta debe haber:

.- Coasentimients,
2.- Objeto, y

3.-  En aiguncs cascs 1z solemaidad.
€1 articulo 1795, habla de Yos cas0s por los que pucds ser invalidade
e} contrato. Por tanto, $3 1o aplicamos a contrario sensu tendremos

que o8 clementos de validez som:

1.- Capacidead,

2.-  Circunstancia de encontrarse el consentimiento exento de vicies.
3.-  La licitud del objets, motivo o fin, ¥
4.- Forma legal.

Pordltime, incluiremss a2 los que les nha denominade como elementos ac

cidentaies y son:

.- Modalidades gue suelen establecer

2.-  Condicién y términc.

A continuacién haremos un breve andlisis de los elementos:

CONSENTIMIENTO:  Se define coms "el acuerde de voluntades exteriormen
te manifestadas para 13 creacién o transmisitn de obligaciones y derg
chos". { 43 )

1431 oiden pig. 109,



Tamb idn se ha definido come “"el acuerdo de das o mds voluntades --
tendientes a la produccién de efectos de derechs, siends necesaric

que esas voluntades tengan una manifestacién exterior®. { 24},

El consentimientc, serd el elemento principal de todos,los contratos,
es regulado como narma fundamental del contrate; porgue viene a ser-

is conjugacin de voluntades paras ¢rear derechos y obligacicnes pars

135 partes.

02 la definicidn del consentimientc podemos desprender, gue deben -~
concury ir dos o mis voluntades, e5 decir que no basta can que ung -~
voluntad se emita, sinc que habrid de intervenir una ¢ varias voilun-
tades mds que se combinen, para que surjs plenamenie ¢l Consentimien
to.

La voluntad debe manifestarse de tal forma que ns pusds existir nin

guna duda de su alcance, por que puede darse e 350 €n sug oxista -
una discrepancia entre 13 voluntad interns y 12 voluntad declarads,

en este caso surgird una inseguridad juridics.

Para que este consentimienta se llegue 3 inteygrar se dan dos gperscig

nes, una aceptacidn, una parte ofrece a otra un regecic determinads -
y la otra estd de acuerdo y acepta el negocio, ast se conforma el con

( &4) Gutidrez y Gonzdlez cp. cit. pdg. 208



sentimiento. E1 problems que antes plantedbamos sucede, cuando 1 -
otra parte acepta el negocic pero su daclaracidn puede ser errénea.

puede haber una contradiccidn con la manifestacidn.

A este respecto, el C3digo Civil nos dice que "si los términos de un
contrato sondaros y nos dejan duda scbre su intencifn, se estard al
sentido literal de sus cliusuiss, mds si las palabras parecieren --
contrarias a 1a intencidn evidente de 105 contratantes, prevalecera-
esta scbre aquellas. Temui&n se prevee e) €as0 en que no puede $3
berse cudl fud la intencifn o la voluntad de los contratantes y enton

ces el Contrato serd nulc.

Huestro Cédigo protege Gnicamente derechos de terceros y no del con-
tratante perjudicadc por la discrepancis entre la voluntad real y 13
voluntad declarada, ya que en este caso se poadrian causar notables
perjuicios que redundan en 21 principio de 12 buens fé contractual.

(4as5).

El contrato, entonces, se forma en el momento en que la aceptacién se
declara, de cualquier modo, se dirige al sferente y llega al solici-
tante.

El consentimiento puede ser de dos tipo tacitc o expresc:

(45 ) Nestor de Buen Lozarno.- Ob. cit. pig. 1.



Técito: Es e) que 1a Doctrina reconcce y es la manifestacidn indi
recta de la voluntad, inferida de hechos reveladores de -

esa voluntad.

Expreso:  Puede manifestarse en lenguaje hablado o escrito, pero --
también puede exteriorizarse por medic de signos y ges--

tos inequivocos.

OBJETO:  Este debe ser posible o sea compatible con las leyes de 1a
naturaleza y con alguna ncrma juridica. E£5 decir que e) objeto debe
existir dentro de la naturaleza o que pueda llegar a existir, que --
sea determinado o determinable en cuanto a su especie y que este en
el comercio, debe ser licito conforme a las leyes y las buenas cos--
tumbres, a contrario sensu un objeto i1licito dentro de un contrato -

1o anula de pleno derecho,
La Doctrina ha distinguidc entre e objeto directe o indirecto:

Objeto Directo es la creacién o transmisién de derechos y obligacios

nes.

Objeto Indirecto, se traduce en 13s obligaciones y derechos que como

consecuencia juridica crea ¢ transmite un contratg.

EY contrato se resuelve siempre en cosas o servicios, tiene por obje

to una abstencidn o una prestacifin y &sta consiste en dar o hacer.
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FORMA: Es la manera de expresar 1a voluntad y es por regla general

por escrito, aqui aparece la 1lamada solemnidad y su importancia ra-
dica en que deben revestirse de una forma determinada para que el --
contrato sea valido y esa forma generalmente estd establecida por la

Ley.

LA SOLEMNIDAD, "es el conjunto de elementos de cardcter exterior, --
sensibies, que se rodean o cubren a la voluntad de los que contraten

porque la ley lo exige para la existencia del acto". ( 46 )

CAPACIDAD: Consiste en la aptitud para ser titular de derechos y pa
ra poder éjercitarlos. Este, es s6lo un elemento que se requiere pa

ra la validez del contrato.

Existen dos tipos de capacidad, que son la capacidad de Goce y de -

Ejercicio.

Capacidad de goce: Es la aptitud que permite a las personas que pue

dan ser titulares de derechos y obligaciones.

Capacidad de Ejercicio: Es la aptitud que permite a las personas --
que puedan ejercitar derechos y obligscicnes de que son titulares --

personaimente,

(46 ) Gutitrrez y Gonzdlez. Op. cit. pig. 24).



ANALISLS GiEL CONTRATO DE TRASPASO TECNOLCGICO

Hemos ya analizado Yo gque es contrato, ahora hablaremos de un con-
trato especifice es dacir del contrato en cuanio a 13 Transferen--

cia de Yecnalogis.

A) Definicidn.De e} contrato de Traspase Tecnolégice, si aplicamos
alguna de tas definiciones que do la Doctrina Civil, gque menciona--
mos con anter igridad, serd un acuerdo de voluntades por el cual dos
o m3s personas fisizas o murales, gue persiguen {inss distintes, -

adecuados a fe tey, se comprometen a transmitir inmediata, diferida,
temporal ¢ permanentmente, derechas y obligaciones gque tienen una na
turalezs especifics, que es la Tecnologis, y3 sea patentada o de Yi-

Lre disposicidn.

Con Ya definicibn que propanemos, ao tratamos de dar una definicién
esencial, sino onicamente una explicacidén, en el sentidc de cémo y

par que utilizaremos la expresidn de contratos de Traspasc Tecnolg-

gico.

“Es un acuerdo de voluntades", todos 105 contratss necesitan, comg
ya o explicamgs znteriormente, la manifestacidn de dos o mis volun
tades para perfecciondrse y producir o transmitir obligaciones g -
derechos, siendo el consentimiento un elementc esencial del contra-

to.  Por tants, un contrato de Traspaso Tecnolégics, necesita para
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perfeccionarse de un consent imientc mutuo; aGn cuando en la prictica
tal contrato perece mis bien un lamado gquidn administrativoe ¢ con -

trato de adhesidn.

“Por el cual dos o mis personas fisicas ¢ merales®, cbviamente un -
acuerdo de voluntades se realira entre des o mds persanas, ya sean -
fisicas o morales, 3 éstas nos referimos porque la mayor parte de e
tos contratos se celebran entrve personds morales, es decir, que geng

ralmente las empresas ¢ corporacicnes establecidas celebran estos --

Contratds y tambisn pods rta suelen celebrar--

=3 b irmar 3

se entre corporaciones de diferentes nacionalidades. ENl0 resulta-
claro porgue generalmente se transfiere Tecnolsgia de un pais a3 otro

que no la tiene.

“Que persiguen fincs distintes”, cada persgnz que celebra un Contrate
de Traspaso Tecncdgics, tiene un fin diverso, va sea vender su Tec-
nologia y obtener un provecho de esta venta, sin ningdn esfuerzo adi
cional y la otra parte podré aprovechar esa Tecnologia para incremen
tar su produccién que va dirigida al mercade. Légicamente persiguen
fines distintos por la sencilla razén de que las partes son de dife-
rente nacionalidad, estdn sujetas 3 regulacidén especifica de su pais
y ademds, no guardan entre si unz relacidn de igualdad, sino de desi
qualdad, porque normaimente el que otorga 13 tecnologia cuenta con -
mds y mejores recursss tecnicos, financieros y humancs que el recep-
tor de la tecnolsgia, razon por Ja cual recurre a conocimientos o ma

quinaria en su caso para salir de) subdesarrollc en que se encuentra.
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»Adecuados a la Ley", ya que 33 Ley restringe la voluntad de los con
tratantes, imponiéndoles una regulacifn juridica especifica, que de-

ben acatar ambas partes, pues de Yo gontraric el contrate quedartia -

viciado de nulidad.

"Se comprometen a transmitir inmediats, difer ida, temporalmenteY, --
transmisién inmsdiata,cuando ¢l contrate se agota en el momento de su
celebracidn, son de ejecucién instantdnea, como serén los convenios

por los cuales se ceden alguna marca o patente, en esle caso el con-

trato también es permanente.

Transmisidn diferida, se perfecciona e} contrato y no concluye en ese
momenta, $ing que Tas partes acuerdan un tiempo posterior y se obli-
gan & hacerse prestaciones continuas o periddicas. En cste caso, --
podriamos agrupar 105 contratos que tienen por objetc el otorgamien
to y suministro de conocimientos técnicos, asistencia técnica y los-

de provisién de ingenieria bdsica y/o de detalle.

Transmisién temporal, estos se perfecc ionan y se concede el uso y ex
plotacion de un derechoc a cambio de una chligacién en 21 tiempo pos-

terior, como podria ser 1a Licencia de Usc de Marcas y Patentes.

“Derechos y obligaciones especificas que es 13 Tecnolog¥a“, aqut he-

mos tocado uno de los puntos mds delicados de nuestra época, 13
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Tecnologia, no solamente es delicado por lo que representa sino por

lo que puede significar.

En e capitulc | del presente trabajo nos permitimos dar ung defi--

nici6n exacta sobre qué es Tecnologia.

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE TRASPASO TECNOLOGICO.

Al contrato de Traspaso Tecnolégico 1o podemos enmarcar dentro de -
las clasificaciones del Derecho Comin, es decir que este contrato -

es:

1.~ Bilateral; porque produce cbligaciones reciprocas, come pue-
den ser proporcionar los conocimientos técnicos y la otra ten

dra que pagar un precio por los mismos.

Cabe la posibilidad de que un contrato de Traspaso Tecnolégico sea -
gratuite, sin que exista la obligacion de una de las partes de pagar
una remuneracién por lo que recibe, 7o cual implica una problematica

de la que trataremos en el punto siguiente:

2.~ Oneroso, conmutativo; ya que se celebra para utilidad recipro-
ca y los provechos y gravdmenes son ciertos desde que se cele-

bra el contrato.
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Cuando 1os conccimientos o servicios técnicos y los derechos scbre
marcas o patentes se conceden en forma gratuita, se dice que desde
e) punto de vista practico scultan algin interés del proveedor y -
por tanto alguna contraprestacién, ain cuando €sta no s2a3 en numera

rio.

Les contratos de naturaleza grauita, generalmente se celebran entre
empresas en 1as que existen una relacidn de capital, en este caso -
por ejemplo a la casa matriz le interesa que su filial se encuentre
en mejores condiciones competitivas, para que pueda obtejer mejores
utilidades, e) obtener mejcres utilidades redundari en beneficio de
Ta proveedora, que 3 su vez es propietaria de una parte ¢ la mayo-

ria del capital de la receptora de la Tecnologia.

El tipo mis frecuente de contratos que se celebran gratuitos, segin
la experiencia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologis,
suelen ser los contratos de licencia para el usc de una marca que --
también obedece a un interés de tipoc econdmico del propietario de la
marca, que consiste en el hecho del acreditamiento de la marca fuera
de su mercado comin, lo cual representa un incrementc en el valor de

dicha marca.

Los contratos de licencia de usc de marcas, también son gratuitos por
la relacién de capita) entre empresas, o porque 13 Empresa que utili

z3 la marca tiene celebrado otro contrato que implics remunerac i6n
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y que se relaciona con el usoc de esta marca. Este caso es frecuen-
te, sobre todo si tomamos en cuenta que la Tecnologia se suele dar -
en paquete, es decir, se dard una marca que }leva consigo una Tecno-
logia especifica para el producto y para usar esa Tecno\ogia'que pue
de ser el Uso de una Patente o el Suministro de Conocimientos Técni-

cos, se di también el Know-how y Ya Asistencia Técnica.

También se suelen otorgar los contratos de licencia de uso de marcas
en forma gratuita por la regulacion fiscal de Y2 materia, ya que los
pagos por concepto de regalias se gravan en forma distinta. La ex--
plotacién de patentes o certificados de invencidn, de marcas de f§--
brica y nombres comerciales, asi como la publicidad, estén sujetas a
una tarifa del 42% sin deducciones. En cambio cuands se trata de --
Asistencia Técnica puede aplicarse la tarifa del Articulo 156 de la
Ley de Impuesto scbre la Renta, después de deducir los gastos incurri
dos en la generacién de la regalia o pagar el 21% sobre el total bru
to de 1a regalia, sin deduccién de gastos. Por tanto, les conviene

mas a las empresas pagar el 21% que el 42% sin deducciones.

En consecuencia, 1a gratuidad de los contratos de Traspaso Tecnold
gico lleva consigo una compensacion oculta o implicita en favor del

proveedor.

3.- Nominativo: porque ha sido objeto de una reglamentacién legal,
quz2 5 13 Ley sobre o1 Control y Registro de la Transferencia de Tecnolo

g92 y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, en algunos ca

sos la Ley de Invenciones y Marcas y como supletorios el Cédi-
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qo Civil y Codigo de Comercio.

Formal; ya gue para su perfeccionamiento la Ley de Transferen-
cia de Tecnologia exige una determinada formalidad, que en es-
te caso es 1a forms escrita, ya que la Ley de la materia en su
articulo 2o0., ordena la inscripcién de los Documentos , en los
que consten los actos juridicos que en el mismo se enumera, és-
to lleva implicite el hecho de que estos actos consten por es

crito.

De ejecucién Sucesiva; porque las obligaciones se van ejecutan
do de momento a momento, durante todo el tiempo de vigencia del

contrato.

Existen dos figuras de contrato contempladas por la Ley de In-
venciones y Marcas, que son objeto de inscripcidn sbiigator:. -
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnclogia y son -
la Cesitn de Derechos de Marcas o Patentes, estas figuras son-
de Ejecucidn Instantdnea, porque el convenio se agota en el ~-

momento en que se ejecuta el convenio.

Intuite Personae, ya que se celebra tomando en cuenta como un
motivo determinante de la voluntad, la identidad de las partes

0 sus caracteristicas especificas.

Mixto o Complejo, ya gue se hacen saber prestacisnes que corres

ponden a diversos tipos de contratos en ungsélo, cuando éstos
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pueden existir de manera separada. Esta circunstancia cbedece
al hecho como ys antes la mencionamos, de que la Tecnologia se
transmite en paquete o globalmente y se utilizavvarios elemen-
tos, marcas, patentes, asistencis técnica, etc., pero todss di

rigidas a un fin comin, la produccién,

8.- Definitive, porque se agots al celebrarse sin necesidad de ce-

lebrar un Contrato preparatorio.

9.- Mercantil, porque los sujetos que lo celebran tienen el carde-
ter de comerciantes, porque se relaizan con el propbsito de --

lucre y ademds implica la realizacion de Actos de Comercio.{47)

Aparentemente el contrato de traspaso tecnolfgico es un contrato que
se adecla a las caracteristicas descritas, sin embargc debemos concluir
en cuanlo a su naturaleza juridica que se trata de un acto ¢ acuerdo -
de voluntades muy especial porque el objote de este es la transmisibn-
de conoc imigntos técnicos sobre una materia en especial, porque 25 -
ciertc que podemos recibir maquinaria, perc €sta de nada servirie si-
no recibimgs sobre la forma de mansjarla para cbiener utilidad con su
maneja.
ELEMENTOS DEL CONTRATC DE TRASPASO TECNGLNGICO.
1.~ Elementos personales, encontramos:
El proveedor, licenciante, vendedor, storgante, oferente-
que es quien transmite los conocimientos ¢ realiza cual-
guiera de las actividades que implican el traspaso tec--

(47) ibidam rig. 25
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El receptor, licenciatario, comprador, adquirente, es quien
tiene como obligacidn principal el pago de una remuneracion

por la Tecnologia, que le suministra.

2.- Elementos Materiales, objeto:

La remuneracién regalia que cubre el licenciatario.

Los conocimientos, disefios, planos, instruccicnes, asisten
cia, derechos, etc., que constituyen el objeto del mismo -

de 1a transferencia y obligacién del licenciante.

2.4.  EL PROCESO OE NEGOCIACION DEt CONTRATO DE_TRANSFERENGIA DE TEC-
NOLOGIA.

La Transferencia de Tecnologia es un proceso que se presenta en cuales
quier actividad econémica, a través de la compra de conocimientos, téc
nicas y procedimientos, etc., sin embargo los mecanismcs de Transferen
cia difieren dependiendo de las condiciones especificas de cada sector
industrial. En este sentido la adquisicién de Tecnologia no s6lo debe
contemp larse simplemente como una transaccion comercial, sino debe vi-
sualizarse desde dnticas diferentes de acuerds 3 la rams de actividad-

de que se trate.
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De esta manera s tieme que en la Transferencia de Tecnologia existen
distintas variedades ¢ modalidades de allegarse los conocimientos, de
acuerdo 21 tipo de industria y a los objetivos que se pretende alcan-

zar con el usg de e%0s conocimientos técnicos.

Existen diferentes mecanismos utilizades para la adquisicidn de tecno
Jogta, los cuales en muchos casos se basan considerando la oportuni--
dad de negocic seleccionada, esto es, ya sea que se trate de una expan
Sién.vintegracién o diversificacion de las operaciones existentes. sien
do as% que las negociaciones contractuales tomsn rumbos diferentes, no
obstante, existen algunas directrices adecuables desde el punto de vis-
ta de) comprador y del vendedor de tecnolsgia, esto es cada uno tiene-
sus ventajas y desventajas, como desventajas del adquirente de tecnolg

gia pueden citarse los siguientes:

A) El comprador tiene unia deficiente informacién sobre las alterna-

tivas tecnoiggicas:

8} La capacidad de gestidn es limitada ¢ Wnexistente.
C) Personal sin la capacidad necesaria.
D) No se determing con exactitud o) objeto contractual, comprando -

tecnologia innecesaria.

E) E1 riesgo de adquirir tecnclogia inapropiada es considerable.
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F) Dependencia tecnoldgica.

En contrapartida, las ventajas que puede obtener el adquirente de tec-

nologia pueden resumirse en 13s siguientes:

. A) Adquisicién de tecnologias probadas.
8) Acceso a mejoras o innovaciones
C) Reduccién de gastos de investigacion y desarrollo tecnolégico.
D) Incrementos de productividad.
E) Reducci6n de costos
F) Apoyo técnico del oferente tecnolégice.
G) Intercambio de experiencias de fabricaci6n

En virtud de lo anterior tanto el vendedor como el comprador se enfren-
tan a situaciones de incertidumbre, desconfianza o riesgo por el paque-
te tecnolsgico por adquirir. Ante est2 situacién un elementc indispen
sable en cualquier contratacién de tecnclogia esta representado por la

negoc iacién.
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Entrando en materia enfocaremgs el aspeclo negociacidn desde dos pun-
tos de vista: La que asumen las partes contratantes entre sty la --
que adopta la Direccidén General de Transferoncis de Tecnologia frente

a los contratantes.

EY proceso de negociacion de un contratc de Transferencia de Tecnologia
es una operacidn lenta y complicada que requiere de grandes esfuerzos -
y dedicacién. Aln cuando nc existen “"Recetas de Negociacidén", que ga--
ranticen el éxito total de la contratacidn, dado que en Gltima instan--
cia la experiencia de) negociador €5 la que dird la Gltima palabra, si-
pueden seftalarse algunas consideraciones deseables de tomarse en cuen--
ta por parte de los coniratantes a) encarar esta situscién, mismas que

se describen a continuacién:
SELECCI{OGN
1DENTIFICACION DE PROVEEDORES.

Cuando el adgquirente ha elegido su producto a fabricar y ha difundido -
su necesidad real de tecnologia, se produce 8 la identificaci6n de los
proveedores potenciales definiendo en la manera de 10 posible los al--
cances de su tecnologia, ésto se obtiene mediante e) mayor acopio de -
informacitén posible que permita elaborar sus respectivas monograf fas,

identificando plenamente sus politicas en materia de Transferencia de -
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Tecnologia ast como su reputacisn en el conlexto intermacional, situa-
ci6n financiers, gama de produccién, licencias concedidas, acopio de -
patentes, posicidn comparativa respecto del estado del arte a nivel in

ternac ional, etc.

No siempre 1a Tecnologia mis moderna y sof isticada puede adecuarse a3 las
caracteristicas de un mercado en desarrollo, es muy recomendable esta -
practica porque en ocasiones la Tecnologia o servicios técnicos requeri
dos pueden ser ofrecidos por alguna firma local en condiciones mas acce

siples.
CONTACTO CON PROVEEDORES.

Representa el primer contacto con el proveedor potencial. En esta fase
se pretende conocer de viva voz del oferente las condiciones en que --
aceptaria licenciar sus conocimientos, compardndolas con la informac ibn

previamente recabada.

A efecto de obtener mejores resultados, es conveniente dar a conocer al
licenciante algunos elementos fundamentales que el receptor desea obte-
ner del Yicenciamiento, tales como la capac idad deseada por dia, Sema-
na o aflo, ast como las horas de trabajo propuestas, especificacion del
sit io donde se pretende desarroilar el proyecto, disponibilidad de ser-

vicios. Asimismo, debe requerirse al oferente informacidn scbre licen-
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manto de inversiéng secvicios reguec ddos, tige 42 scoporte técnico a -~
suministrar, mantenimiento y reparacién, posibiltidad de financiamiento,
mauo de obra requerids; instalacicnes necesariss; condiciones de opera-
cidn del eauipo, tiempos y fechas probables de entrega, inspeccibn ocu-

loooa plantas similares anter jormente licenciadas etc.
ANATISTS DE ALTERNATIVAS.

Una vez recopilads la mayor informacién posible de los diferentes pro -
veedores potenciales procede €1 andlisis comparativo de las ofertas --
formuladas, recudrdese que no necesarismente la tecnologla mas moderna-
serd 13 mas funcional, sino que tal decisién ha de meditarse a la lyz -
de l3s prioridades y capacidades del receptor. Debe Vlevarse a cabo un
andlisis de las diferencias bésicas existentes entre el proveedor y el
receptor. £s clarg que las condiciones donde el oferente {51 es extran
Jero) ha desarrogllado y aplicads su tecnclogia son distintas a las que
prevalecen en el pails receptar. Por citar algunos ejemplos tenemas gque
en el caso de un oferente eurspeo: Las condiciones climdticas saon mas-
severas; la disponibilidad de materias primas o 1a sustitucién de éstas
es variable; la resistencia de materiales al nivel del mar puede ser --
inoperante 3 una altitud coms la de la Cd. de Méxice, e) fendmeno de la
combust i6n dependers de las condiciones atmosféricas, etc., en fin que
ha de efectusrse un andlisis exhaustivo para de esler en condiciones -

de seleccionar la alternativa tecnoldgica Gptima.
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SELECCTON DEFINITIVA.

Evaluadas las caracteristicas de las tecnologias de posible adquisicion
en esta fase de la negoc jacidn deben tenerse ya los resyltados finales-
del andlisis comparativo €ntre los diferentes licenciantes. E1 provee-

dor seleccionado ocupard ahora toda le atencién del receptor.

Naturalmente que es conveniente concluir las pléticas previas con los -
demds Yicenciantes consultados, de modo tal que en el futuro pueda vol-

ver a consuitdrseles.

NEGOCTACLION

INFORMACION PRELIMINAR.

Una vez que se ha tomado la decisién empieza de manera mds formal el -~-
intercambio de informacién con mayor intensidad a fin de conacer en de-
talle las pretenciones del otorgante y que €ste conozca los reguerimien
tos del receptor , este intercambio de informacitn es aconsejable que -
se efectGe por escrito de tal suerte que se tenga tiempo suficiente pa-

ra estudiar la proposicidon formulada ya sobre bases mas reailes.

SEDE DE LAS NEGOCIACTIONES.

Efectuado el estudio internc de 1a informacién proporcionada es perti--

nente provacar ya el contacto personal entre Jos contratantes, aqut es-
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importante sefiadar que 13 experiencia aconseja que la sede de las negg
ciaciones sea el pais de origen de la empresa receptora, inciden una -

seric de factores de caracter subjetivo que avalan tal aseveracidn.

En caso de que las negociaciones se efectden en la sede de) receptor,-
por principio de cuentas puede pugnarse porque el idioma que prevalez-
ca sea delpals sede ya que o terminologia normalimente usada es comple
ja y puede crear confusiones en 2) receptor. Asimismo, la comitiva del
atorgante seria mids raducida en relacién a la del adquirente, los téc-~
nicos del receptor pusden y deben estdr presentes en 13s negeogjaciones,
ya gque 3 fina) de cuentas sersn ellos los responsables directds de im-
nlantar la técnclogia que se estd adguiriendo y su opinibn es sumamente
valiosa en funcién de que & nive) de escritoric diffciimente pueden --

cubrirse Yos aspectos técanicos inherentes al proyecto.

PROYECTO DE CONTRATO DEFINIDQ.

Concretamente nos referimos en este punto 2 que es altamente benéfico -
para el receptor negociar as bases del proyecto tecnslégico sobre un -
proyecto de contratc definido, preparado precisamente por €1,a(n cuando

para su implementac ion haya necesitado el concurso de agentes externos.

La experiencia demuestra que el impacto de esta prdctica en e ctorgan-

te es de consideracidn, puesto que su adguirente demuestra conocimien--
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sentidc, es clara la ventaja que representa el negociar sobre las con
dicicnes elaboradas por el adquirente que en el caso de discutir las im

posiciones del oferente.
DESAGREGACION DEL PAQUETE TECNOLOGICO.

Un elemento fundamenta) para que el process de negociacicn sea exitoso
esté representads por desagregac idn de) paquete tecnoldégico a adquirir,
es decir, en el documento contractusl debe quedar claramente estableci
dc e1 alcance de la tecnologia que se requiere, delimitando claramente
fas frenteras existontzs entre los diverscs caracteres tecnoldgicos que
se estdn adquiriendo. Esta practica es aconsejable a fin de desesti--
mular la adquisicidén de 1as Vlamados "Paguetes 1lave en mang", locs cua-
les atentan contra el sang desarrcllo que pudiera tener la planta in--
dustrial del pais, ya que si bien puede resultar la contratacién mas -
cémoda para el adquirente, en términos de politica tecnolsgica es alta-
mente perniciosa puesto que deprime cualquier acci6n encaminada a la --
asimilacibn, adaptacion ¢ innovacién de 1a tecnologia que se esta adqui

riendo.

Se trata.pues de allegarse cenocimientos adecuados que satisfagan en --

realidad los requerimientos operacionales del receptor.

NEGOCIACION DEFINITIVA.

Después de que cada uno de los posibles contratantes ha dejado en el --



tapete de. las discusiones sus mejores esfugrzos por sacar el mejor pro-
vecho a )a contratacién, procede la formalizacion del acuerdo. Es cla-
ro gue salvo contadas excepciones, prevalece el criterio del oferente,

aunque cabe sefalar que los esfuerzos efectuades en el proceso de nego-
ciacién no han sido de) tcdo estériles, en funcién de gue en caso de no
haber las dasarrollade, la experiencia sefala que los resultados suelen-
ser mds dristicss. Es decir, el proceso de negociacién no es mas que -
el tipico regateog que efectlan (por poner un ejemplc) las amas de casa
en el mercado de 1a Ytxalidad, en caso de noc regatesar se hubiese adqui-
rids el mismo bien a un precio considerablemsnte mayor. Suscrito pues,
el documento contractual se somete 3 )a consideracidén de la oficina na-
cignal competénte en materia de registro de 1z Transferencia de Tecno--

togia.
APOYO INSTITUCICONAL.

Aunque ésto no debe tomarse coms regla general, en la practica el apoyo
instituciona) se brinda en el momento que lo solicita el adquirente de-
tecnclogia o la parte que promueve =1 registrc del contrato ante la au-
toridad, bien sea de la parte compradora ¢ vendedora de Tecnologia, el

apoyc institucional es muy valioso al inicic del proceso de negociacidn,
al momento de recabar informacidn sobre locs posibles oferentes tecnols-
gices. Existen crganismos e instituciones de cardcter piblico y priva-
do con acceso 3 bancos de informacidn intermacional. €1 caso mas repre
sentativo en este sentido lo constituye el INFOTE, dependiente del CO-

NACYT, Institucidn que ademis de proporcionar informacién sobre alterns
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tivas tecnolégicas, es capaz de apoyar a3l empresario mexicang incluse

en la seleccidn de procesos.

Asimismo, no debe descartarse al Registro Nacional de Transferencia de

Tecnoiogia, el cual en funcidn de su experiencia acumulada y la valiosa
informac i6n que posee en sus archivas puede arrojar luz en la bisqueda

de alternativas tecnaldgicas. Sin embargo, el apayo institucional co-

bra una importancia enarme cuando dicho apayo estd enfocado al auxilio

del adquirente, en ocasiones e) proceso de negociacién reviste cardc--

ter tripartito, ya que ademds de 1ot contratantes es importante en es-

te caso la participacitn del organismo nacional competente, es evidente
que el negociador gubernamental también debe estar nutridc con una bue-
na infarmacifn, aunque ésto no significa gque haya de convertirse en "To
dbloge", capaz de dominar todas las cuestiones, en aquellas casos de -
desconoc imiento de las negociaciones, de una escasa comprensién de 13 ~
legislacion vigente o simplemente como esfuerzo a 13 capacidad de nego-
ciacidn del adquirente, es muy recomendable acudir al Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia, organismo que en funcidn de su experien
cia en el campo, ademds de vigilar que el contrato o proyecto de contra
te se ubique dentro de los lineamientos legales vigenies, puede aportar
valiosos elementos de juicio y quizd lo mis importante, que su opinién-
al ser de cardcter oficial queda imbuida de cierte cardcier irreversible
para los contratantes, sin embarge, cabe hacer una divisidn en cuanto a
las intervenciones de Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia-

en materia de renegociacidn de contratos: Una cuands se solicita sy --
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opinién y otra cuando se ve precisado a intervenir. Es natural que -
cuando €1 adquirente solicita su participacién sus comentarios y pun -
tos de vista son bienvenides, ya qua finalmente dichos conceptos inci-

dirdn en el logro de mejores condiciones contractuales.

Sin awbargo cusndo su participacidén en la negociacién no es del todo --
espontédnea, ya que para 2ntonces ha mediado una negativa, sus elementos
de juicio son atacados. HNo obstante, en la mayoria de los casos logra-
reconciliar los interesss de las partes en pugna. Desgraéiadamente, des
de el punto de vista institucional esta préctica de consultar anticipa-
damente a la formalizacitn del groyscto, a 13 of icina da Registro Mexi-

cano no se ha generalizado.

Por otra parte, es importante sefalar que la guia de negociaci¢n ante--
riormente seflalada en realidad es aplicable en negociaciones entre empre
sas independientes, puesto que en los casos de negociacion matriz-filial
no se da la inquietud de lograr una mejor contratacién y en el supuesto
casa de generarse no hay alternativa posible, salvo la renegociacion -

propiciada por el negoc iador gubernamental,
ELEMENTOS DE NEGOCIACION

Anteriormente hemos tratado de exponer el como ha de buscarse la nego--
ciacién de un proyecto de contrato de Transferencia de Tecnologia,corres

ponde ahora discurrir sobre el qué es lo que hay que negociar: es decir,



en funcién de que’ en el cuerpd del contrato quedardn plasmades tanto -
los derechos como 1as obligaciones de ambos contratantes, es importan-
te detenernss en aquellos aspectos que deben negociarse con especial -
cuidado e interé&s, pucsto que son on realidad los que definen la forma
en que el adquirente de tecnologia recibird el apoyo técnico. En este
sentido, scbresolen dentro del contesto de cada contrato 1gs aspectos -
relatives al objeto de la contratacidn, su duracidn, pages, la conce -
si6n de garantias y desde el punto de vista insititucional, las pra’cti-

cas restrictivas.

OBJETO.- tratando de encontrar una definicidon para el objeto de un -
contrato, podemos decir que es el alcance de conceptos tecnolégicos ne
cesarios para la integracion de un proyecto industrial, en otras pala-
bras, es el desglose de suministros tecnoli6gicos y servicos comp lemen-
tarios que un adquirente de tecnologia demanda del otorgante, en tér--
minos generales, puede decirse que los empresarios han venido evaolu -
cionando en cuanto a la desagregacidn del proyecto tecnolégico, ya que
los primeros contratos bresentados 2 inscripcién al Registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia definfan el alcance del contrato sobre
bases por demds generales. En los Gltimos afios se ha hecho patente --
la preocupac ién de) receptor por explicitar todos y cada uno de los com

promisos del paquete tecnoldgico a adquirir.

VIGENCIA.- La duracién de los contratos debe estar en estrecha rela--

cibn con la amplitud y naturaleza del servicio que s¢ contrata - -
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este apartado del contrato reviste gran importancia en vists de que -
determinara e} tiempd durante 21 cusl el adguirente puede hacer uso -

de los conocimientos técnicos y asistencia técnice del proveedor.

CONTRAPRESTACION.~ E1Y renglén de pages es sin duda alguna el elemen--

to de negociacién mis conflictivo entre 1os centratantes y la autoridad
administrativa encargada de) registrc de los contratcs, las formulas --
tipicas de pagos se basan fundamentaimante s des criterics, uno que tien
de a establecerle un valer a la tecnolocgia como una cantidad fija o de

acuerdo a pages <ontinuos.

E1 rubro de pagos fijos abarca servicios cuya prestacidn por lo general

no es continua a lo largo de la vigencia del contrato, este tipo de pa-

o

gos no necesariamente s& efectla una $&7a vez, ya que pueden pactarse -
sobre frecuencias anuales, semestrales, mensuales, etc., en funcidn de-

los servicios prestados.

Por lo general es frecuente encontrar los pagos fijos sobre base anual-
en lo que concierne a la informacisn técnica y el reembolsc de gastos,
honorarios, etc., sobre bases mensuales o a 13 presentacién de la fac-~

tura correspondiente.

El rubro de pagos continuos por lo general se pacta en funcidn de dife-
rentes pardmetros siendo e) mas usual un porcentaje sobre las ventas anua
les.  No obstante desde la Eptica del adquirente y reccgiende la expe

riencia instituciona}, sslc es justificable e) establecimiento de pagos
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sobre ventas en aquellos contratos que amparen servicios a prestarse en

base cont fnua.

GARANTIAS.- En un contrato genera) la nesgociacién de garantias estd en
caminada a dos aspectos fundamentales: invasion de derechos de terceros
w resultados. En términos globales puede observarse que este rubro ha

venidc siendo negociado satisfactoriamente por las empresas contratan--

tes.

Sin embargo, explicitamente excluidas del rubro de garant{as aquellas si
tuactones de negligencia o inhabilidad en el manejo de la tecnologia por
parte del recaptor, el no seguimients de las especificaciones del manual

de la planta. etc.

PRACTICAS RESTRICTIVAS.- Como tal, no existe elemento de negociacibn -
alguna dencminado précticas restrictivas, dicho términc, en realidad,-

pretende aglutinar la negociacifn de cldusulas accesorias del contrato

que pudiesen revertir en la adquisicidn de obligaciones por parte de) -
receptor contrarias a su sano desarrollo o contrarias al interés nacio-
nal, de conformidad con lo previstc en los articulos 7, 15y 16 de la

Ley de la materia.

En otro orden de ideas, si bien se ha mencionado que existe un apoyo -
institucional a las empresas contratantes en la etapa de negociacitn -
entre ellas, también se ha dicho que este apoyo noc se proporciona en -

forma genealizada, ya que la mayoria de los casos las empresas recurren
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al Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, no como consui-

toras de un proyecto de cantratacidn, sino cemo solicitantes de Re -

gistre de un convenic plenamente formalizade. E£sta situacidn hace -

evidonte quz la Direccién General de Transferencia de Tecnclogia, cg

mo autoridad aplicedora de 1a Ley y conforme a las facultades que --

esta (itima le otorgs propicie acciones de negociacién con los emprg

sarios sobre los términos y condiciones contractuales mismos que han

sido previamente determinadss y conveniss por las propias empresas

En este sentido cabe sefalar que el =lemantc negociacidn de esta Di-

recci6n Generzl con los particulares, se da coms consecuencia a la -

funcidn de evaiuacidn que se realiza a 13 contratacion de tecnologia,
conforme al\as pcliticas que en este renglén ha adoptedo dicha depen-

dencia, las cuales anteponen las prioridades nacionales.

2.5.  £L PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA

La gestidn tecnolégica podemss entenderta coms el conjunto de accio--
nes tomsdas por la direccidn de la empresa encaminadas a) logro de --
una autoncmia tecnoldgica mediante la superacidn de los procesos de -
adquisicion, asimilacidn, adaptacitn y generacidn de tecnologia local,
los cuales son fuentemente influidos por la investigacion y el desarrg
1o tecnolégico. { 48 ). Conviene mencionar aqui que para la empresa-
resulta importante lograr su autonomia tecncldgica en tanto esta le -

{ 48 ) Gererdo Gustave Gamez Bustss.- Andlisis de la Transferencia de Tecrologia en
la industria gel cemento y sus principales ¥mlicaciones econdmicas. Tesis -
profesional para dbtener el tituls ¢2 Lic. en Economia. UV, Méxics, OF.



represente mejores utilidades y una mejor posicidn er e) mercade, asi
vesulta que muchas veces empresas que cuentan con alto proteccionisme
o actian bajo cendiciones moncpdlicas de mercado se ven poco atraidas
para realizar una adecuads gestién tecnolégica constituyéndose enton-
ces las conclusiones del entorno econdmico do la empresa el limitante

y motivo fundamental del Desarrollo Tecnolbgico.

La gestidn tecnolgica como tal implica la realizacitn de un sinaimero
de tareas que pueden agruparse en las actividades de adquisicibm, asi-
milacidn, adaptacién y Generacién de Tecnologia los cuales se explican

a continuacion:

ADQUISICION

ta adquisicién represents el inicioc de 13 transferencia de tecnologia
y estd constituida por la compra de conocimientos a alguna entidad ex
terna a la cmpresa, Ja cual es consumada mediante la celebracidn del-
contrato, una vez considerado el proceso de negociacién en el cual se
evaldan los convenientes e inconvenientes de la contratacibn que pue-

dan resumirse en una serie de puntos o aspectos.

Asi para e) adquirente 13s principales desvenlajas son:

- Un alto riesgo de adquirir tecnologia inapropiada.

- Compra de tecnologia innecesaria
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- Propiciar una dependencia tecnoldgica del proveedor.
- En contrapartida las ventajas que al comprador de tecnologia le
puede representar son:
- Adquisicign de tecnologias probadas.
- Acceso a Mcjorar © a obtener inngvaciones
- Reduccién de gasto de investigacitn y desarrollo tecnolf
gico.
- Incremento en preductividad.
- Reducc i6n de costos.
- Apoyo del oferente tecnolégico.
- Reduccién considerable del periodo de tiempo comprendido

entre 1a concepcidn del proyecto y su puesta en marcha.

El hecho de que la adquisicidn de una tecnologis se transforme en mas
benef icios que desventajas para el adguirente dependerd de la manera-
en 1a que se lleve a cabo el proceso de negociacidn y de lo acusioso-
que haya sido en la identificacién de necesidades tecnoldgicas, en la
selecci6n del proveedor mis adecuado y en el cuidado que se tenga so--
bre los elementos definitorios del contrato tales como el abjeto, la-

vigencia, los pagos y las garantias.

ASTMILACION.
A nivel empresarial 1a necesidad de asimilar tecnologia surge princi-
palmente del hecho de que en los Gitimos afics casi todas las empresas

industriales han tenido que comprar tecnologia a una entidad externa-
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a ellos viéndose mas faverecidas aquellas que hen logrado dominarla y
generar la suya propia,” 1o que ha propiciado a que en la actualidad-
la asimilacisn de tecnslogia se haya constituido coms una actividad-

estratégica.

En térininos generales "la asimilacibn de tecnologia es un proceso de
aprovechamiento nacional y sistemdtico del conocimiento, por lo cual,
el que adquiere una tecnologia profundiza en su conocimiento logrande

por tanto sistematizarla y dominarla™. ( 49 )

En términos generales los objetivos de la asimilacién son en dos fases;
primaro profundizar en el conccimiento de la tecnolog’a adquirida y -

espués lograr una maycr competilividad.
d és log v titividad

La realizacién de actividades do asimilacion de tecncloglia dan como re
sultado un conocimiento mas detalladc del groducto y del proceso mejc-
randolcs constantemente haciends posible el asequramiento y aumento -

de la capacidad de gestion de la empresa.

ADAPTACION.

La fase inmediata 31 procese de asimilacidn se representa por 13 adap
tacion. Este process se caracteriza por la modificacidn del conoci-=-

( 49 )} Jost Gira) B Articulacién Tecroldgica y Product iva Quimica UNAM. 1981,
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miento originalmente transmitide supeditdndolo a las condicicnes en ~

las que actta el adquirente.

Asi 13 tecnologlia que se transmite puede sufrir varios tipos de adap-
taciones que pueden ser a las materias primas, al proceso, a la pre--
sentacidn y caracteristicas del producto y 3 las especificaciones y -

operacibn de 13 maquinaria y equipo.

Conviene menc ionar que en general toda la tecnologia que es transmiti
da a México de otros paises es sgdaptada en mayor o menor medida ya que
13s condicicnes bajo Yas cuales fué desarrcllada son diferentes; sin-
embargo, cste tipo de adaptacidn no representa una transformacién cua
litativa de 1a tecnologia ya que en esencia este tipc de mzjoras se -
arientan a hacer posible que elproductose fabrique en ) pais. Bsja -
esta perspectiva las mejoras que se realizan sobre 13 base d2 una ex-

periencia de fabricacion, es decir cuando @l producto tiene algin -~
tiempo de ser producto, son los gue representan mayores beneficios --
tangibles que se pueden traducir en una mayor participacion en el mer
cado amén de ser este tipo de adaptaciones las que propician cambios

tecno 16g icos mayores.

GENERACION LOCAL DE TECNOLOGIA.

Dentro de la gestion tecnolégics este concepte es el corolaric de una

serie de acciones desarrplladas en el pasado atendiendo 3 la legitima



aspiracién de toda empresa de buscar el logro de su autonomia tecnold
gics, o ses, el desarrcllar una capacidad interna de toma de decisio-

nes en el campo tecnolégico.

El cencepto de generacion de tecnologia o innovacidn implica dos suce

s0s 0 etapas:

Innovaci6én Menor e Innovaci6n Mayor siendo la dependencia fun--
damental entre ambas el hecho que una innovacién mayor posibili
ta e) traslado 3 una nueva funcifn productiva con una combina -
cibn de factores mas eficientes que naturalmente un incremento-
en la produccidn o bien en una reduccitn de algunos insumos, en
tanto que una innovacién mencr sdlo modifica parcialmente algu-

has caracteristicas del producto o del proceso.

Las innovaciones mayores aun y cuando se basan en la experiencia de la
producc i6n generalmente rebasan el smbite de la empresa ya que requie-
ren en 13 mayoria de los casos, la realizacidon de arduas tareas de in-
vestigacidn y desarrollo que son llevadas 3 cabg en centros especiali-
zados 1os cuales pertenecen al insumo grupc empresarizl o a Universida

des o Centros de Investigacitn.

En paises como el nuestro son raros 10s grupos empresariales que cuen
tan con alguna divisidén especifica de investigacisn y desarrollo y en

los casos en los que existe resulta insuficiente por 15 que al parecer
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Ja opcibn mds viable es la vinculacidn con las universidados y centros
de invesrigacién nacional. Bajo esta perspectiva el grado de desarro-
V1o de tecnologia local depende de la politica que implementan dichas
universidades v centros con respecto al sector productive, siendo aqui
importante quz la orientacién de la investigacifn nacional se realice con
fines product ivos relacionado con las necesidades especsficas de las-

emprasas.
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3.3 CONTRATQS SUSCEPTIBLES DL INSCRIPCION,

€1 articuls 200 de la Lsy sobre e}

de Tecnologia y el Use y Expletac

deberdn ser dnscrites en o) Registro

gia todas 198 aristen en dsoy

tos que deban i3 nacional, relatives 3@

A) LA _COMCESION DEL 4SO O

CION DE MARCAS

Cuando

tratd do un contrato a travds del cual se com

a autoriza--

cidn de= usar una marca,

:tamds frente a un acto juridico 3 través de) --
cual se adquire un derechs de caricter personsl, 21 uss 5 explstic isn de-

un bien.

Anhora bien pasaremos a analizar qué es lo que entercemss por marca. Para

el Lic. David Range! Medinz existen cuatro corrisntes en 15 que se refie-

re a las definiciones del concepto de marca:

Lo que sefiala a la marcs un papsl de signo indicader del lugar de proce--

dencia de 1a mercancia; Povillet 1z define como: “Un medic material de g3

rantizar el grigen ¢ simplemente ia procedencia 4 13

©

morcanciz 3 Ins ter
ceros que la compran, an cuslquier Jugar y =n CUaiguicr mins que £1la se

encuentre”, o "La marca debe comprenderse afade comt tods signc cualquie-

ra que ¢i sea, que sirve para distinguir ls individualidad de una mer --



cancla, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por

un comerciante. { 50 )

Agquella que considera 3 la marca un agente individvalizador del producto

mismo, como lo express Dr. Lanz: "Es fundamentalmente un signo, un simbo

Jo o emblems que seilala, distingue las mercancias de un productor de las
de otro™, { 51}

ta tercera reune los rasgos distintivos de las des anteriores., Para Ce--~

sar Sepllveda la marca “es un signc psra distinguir. Se emplea para sefa~
lar y ceracterizar mercancias o productos de la industria, ¢iferenciando-
fos de otros o tiene por objeto la marca proisger las mercaderias ponidn-
dolos al abrigs de la competencia desleal mediante la idetificacion. Eg--
tan destinadas a especializar los productos en gue se usan y a indicar y-

garantizar su procedencia". ( 52 )

¥ por Gltimo, adaptando 13 tesis mixts ya indicada, la que enfoca 1a esen
cia de la marca en funcidn de la clientela; a juicio de Rotondi,"1a marca
es una contraseia gréfica impress o apliicada al producto, a fin de distin

guirio de todos Yos otros productos similares existentes en el convenio v

praocedente de otra hacienda". { 53 )

En México, el articulo 87 de 1a Ley de Invencicnes y Marcas nos da la si-

guiente definicién de marca: “Esta ley reconocce las marcas de productas-

{80} David Rangel Mxdira "Tratado de Derecho Marcsrio" Edit. Libros de Mixico, S.A. Ma-
ya 1960. a. fdic.psg. 184,

(51) Ibidam pag. 155.

(52 ) lbidan. psg. 1%6.
(53} Ibidam psg. 153




y 1as marcas de serviciss, las primeras se constituyen por los signcs que
distinguen @ los articulos o productos de otros de su misma especie o ¢la
se. Las segundas, por 10s signos que distinguen un servicio de otro de -

su misma clase o especie”. ( 54 )

La marca constituyz otra de las instituciones cl§sicas del sistema de prg
piedad industrial y como tal ha sido objeto de andlisis en la Ciencia Ju-
ridica, contempléndose como un instrumenic en el preceso de comercializa-

citn de los bienes y servicios que produce el sistema econdmico.

Sus efectos sobre el desarrollo y los resultados de su utilizacién depen-

den de los abjetivos que se impriman, al instrumento, por quien 1o maneja.

Marca es también todo signo que se utiliza para distinguir un producto o
un servicio de otros, es el vehiculo que utilizan las empresas para captu
rar clientela y dominar los mercados y desempefia un papel primordial en-
la comercializacién de las mercancias y servicios, por lo tanto 13 marca
es un bien juridicamente tutelado segin 1o dispuests por los Articulos -
88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas y su registro ante la Direccidn
General de Invenciones y Marcas otorga a su titular, un derecho exclusivo

a su uso.

JUSTIFICACION DE LA INCLUSION DE LOS CONTRATOS DE AUTORIZACION DE USO OE

MARCAS EN LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOGIA.

E1 propésito del legislador, a1 incluir este tipo de actos {el uso de mar

cas) en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnolg

{ 5 ) Piblicads en el Diario Oficial de 1a Federacidn el 10 de febrerp de 1976.
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gfa fué el dotar de facultades a la autoridad administrativa para reguilar
Yos adecuadamente, en beneficio de la industria nacional y del desarrollo

del pais.

La autcridad ha sostenido que era wnecesaria su regulacidn entre otras ra-
zones, en virtud de que en la prictica comercial internacional, la tecno-
logia se transmite en “paguete” o en "blogue" por lo que es muy comin que
en un acuerdo de voluntades se incluya simultdnesmente la autorizacidén de
uso de marcas con el suministrg de conocimientos técnicos o con cualquie-
ra de las otras figuras reguladas por o1 Articulo 20. d2 la Ley sobre el

Registro de 13 Transferencia de Tecnologia y el Usc y Explotacion de Pa--

tentes y Marcas.

Por otra parte, desde 1z formulacion de la iniciativa de Ley, las autor]
dades mexicanas estaban conscientes de la importancia econbmica de este-
tipo de pactos, en virtud de que como lo sostuvo el Lic. José Campilio -
S&inz: "la marca estd Tntimamente ligada 2l uso de una tecnologia o pa-
tentes determinada, y porgqus quizé sea un instrumento de subordinacién -

todavia menos Jjustificable que e1 de un proceso tecnolbgico™. { 55 )

Igualmente express el citads funcicnario que “la marcs en realidad es solo
un signo distintivo que sirve para comerciar, pero frecuentemente cuando-

se impone una marca extranjera, se cobran regalias y se encarece el pro--
{ 55 )} José Lamillo S8inz, Exposicion ante la Camara da Diputadss, on la Revista Mor-
cado d2 Valores. pags. 1237 y 1238.
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ducto; pero ademds se esta subordinande, se estd encadenando al productor
mexicano a tener que producir precisamente con esa marca que ha acredita-

do, en l1a que ha invertido. ( 56 )

La problemdtica que plantean los contratos de autorizacion de uso de mar-
cas es, de suyo compleja, ya que se vincula con la “sociedad de consumo,
en que nos ha tocado vivir y con otros factores. Debido a los “efectos -
de demostracitn" de las sociedades industrializadas sobre los paises en -
desarrollo, los “patrones o hibitos de consumo" de esas sociedades se nos
transmiten de tal suerte que los medios de comunicacidn provocan ciertas-
necesidades "ortificiales” que deben ser satisfechas, a través de la ad--
quisicibn de ciertas mercancias o servicios que ostentan marcas extranje-
ras. Las marcas se prestigian y adquieren valer por su influencia en las
preferencias de los consumidores y éstcs, en una sociedad como 13 nuestra
son facilpresa de los medios publicitarios, lo que se traduce en que los-
productores nacionales tengan que fabricar articulss propiss de socieda-

des de mas altos ingresos.

Esta situacién continuard vigente porque responde al tipo de sistema eco-

némico de nuestro pafs.

8} LA CONCESION BEL USO O AUTORIZACION DE EXPLOTACION DE PATENIES OF

INVENCION D DE MEJORAS Y DE LOS CERTIFICADOS DE INVENCION.

PATENTE

G.H.C. Bodenhausen af irma que: “se puede describir una patente comp un -

derecho exclusivo a aplicar una invencién industrial™,

(5%} José Camillo SSine, P, CIT,
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"“Una patente, una marca, o un dibujo o modelo industrial u otros objetaos
protedidos por la legislacién sobre propiedad industrial, confieren a su
titular, por un periodo determinado el derecho 3 impedir a terceros que-
realicen determinadss actns y, ademis, Ya facultad de conceder a otra u

otras personas una licencia, por ejempla, en el caso de una patente, pa-
ra explotar 1a invencion, o en el caso de una marca registrada o un dibu

Jo o modelo industrial, para utilizarlas™. ( 57 )

€1 objeto de una licencia de propiedad industrial es permitir la ejecu--
cibn de ciertos actos protegidos por 1os derechos exclusivos que cenfie-
re la ley en cuanto atafe a una patente de invencién, un dibujo industrial,
un modelo de uiilidad, una variedad vegetal, una marca comercial o de ser

vicio.

Para gue la licencia de explotacién sea valida, se requiere, de comformi-
dad con lo dispuesto en el articuls 45 de la Ley de Invenciones y Marcas
que sea aprobada y registrada en el Registro Nacional de Transferencis de

Tecnologia.

La Ley de Invenciones y Marcas exige que la patente se explote en el te-
rritorio nacional {art. 41) y otorga a su titular un plazo de 3 afios para
que inicie la explotacién. Si noc se explota o no se solicitan licencias
obligatorias para explotarla, caduca y cae en el dominio piblico, se acep
ta que la explotacién se verifigue directamente por el titular o por su-

causahabiente o licenciatario (art. 43).

. (57 ) Organizacitn Mundial de Propiedad Industrial OP. CIT. Pag. 50.
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Se entiende por explotacién la utilizacidn permanente de los procedimien-
tos patentados o la fabricacién del producto amparado por la patente en -
voldmenes que correspondan o una efectiva explotacidn industrial y en con

diciones adecuadas de calidad y precio (art. 43).

LA APLICACION DEL ARTICULO SEGUNDO INCISO B) DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y

REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATEN

TES Y MARCAS.

Casi todas las patentes que otergs la Direccién de la Propiedad Industrial,
hoy de Invenciones y Marcas no contienen 1a informacién que se requiere pa
ra poder explotar industrialmente la invencién, sino que sus prapietarios

conservan en secreto alguno o algunos elementos que son la clave del inven

to.

Esto se traduce en la circunstancia de que, cuando una empresa local quig
re explotar la invenci6n tiene que comprar también el Know-how y la asis-

tencia técnica.

Ast los contratos gue se presentan al Registrc Nacicnal de Transferencia
de Tecnologia, suelen contener nc cflc la autorizacion para la explota--
Cién de la patente, sino tambisn Know-how y asistencia técnica. Esto --
obliga a 13 autoridad administrativa 3 tratar de desempaquet3ar la tecrslogia
que se va a adquirir, para precisar el precio de cada ung de los compo--
nentes, e impedir de esta manera que s» cobre un precic excesivo e injus

to por el “paquete® tecnoldgice.
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Una alternativs a este respects ser’a la posibilidad de que la técnica
de los conocimientes técnicos ¢ la informacidn técnica que se va a su-
ministrar se establezca en un contrato, y los servicies técnices y la-
asistencis técnica se incluyan en oiro, este enfoque pusde facilitar -
1a administracién de los aspectos comerciales, financieros y técnicos-
de cada licencia o ccontrato, especialmente cuando 1z administracién de
cada aspecto se confla a dependencias separadas del cedente o del ad-~

quirente,

Hay que distinguir claramante en el contrato cuands se transmiten pa--

tentes y conocimientos no patentados.

Las patentes son un bien juridicamente tuteladc pero que para rasultar
transmisibles deben ser vilidas y estar vigentes, de conformidad con -

las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas.

E) registro niega Ya inscripcién 3 aguellos contratos que contienen --
cldusulas que obligan al adquirente de la tecnologia a guardar en se--
creto la informacion técnica no patentada por un plazo mayor al méximg
de 10 afics forzoscs para el licenciatario incliuids en 1z fraccidn X1 -
de) Articulo 15 de la Ley sobre el Control del Registro de Transferen-
cia de Tecnologia y el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas con res-
pecto a esto debe resglverse la cuastibn consistente en determinar si-
es suceptible de inscripcién un contrate en el que se transmite el de-
recho al uso de una patente que todavia no ha sido expedida por 1la Di-
reccidn General de lavenciones y Marcas de la SECOF] pero que ya ha -

sido solicitada.
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1 Derechs ComGn nada se cpone 3 la transmisién de derachos preca--
rics, por 16 que consideramos que si la patente estd solicitada ante -
la avtoridad ccompstente, el contrsto de autorizacidn de uso de una so-
licitud de patente, puede ser inscrito en el Registro Nacional de Trans

ferencia de Tecnologia.

Por otro lado debemos distinguir entre lo que es una cesidn de paten--
te y una licencia de patente. Entendiendo por la primera cuando se --
transfiere la substancia misma de la invencibn y por & segunda cuando
esta transmisibn se refiere a una parte de la patente, como es el uso-

ilimitado de la misma.

L3 cesidn 25 una venta y por lo tanto, sz le deben aplicar todas las -
reglas de esta institucidn., Asi el cedente esta cbligadc a responder-
de la existencia de 1o que transmite. Tiene obligacién asimismo, de -
prestar laeviccidn.  S5i se descubre posteriormente gue o1 jnventer --
conocia que 13 patente era nula, ello traerd consigs '3 nudidad de la-

cesidén v e} pago de dailos yperjuicios.

C) LICENCIA DE MODELOS Y DIBUJIS IHDUSTRIALES

Los modelos o dibujos industriales son institucicnes ¢Visicas de la --
propiedad industrial reguladas por la Ley de Invencisnes y Marcas, en-

sus articulcs 1 y 18 al 86.

Se trata, en el primer caso, de “formas plisticas” que sirven de tipo

o models para 1a fabricacién de productos y, en el segunds, de “combi
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nacion de figuras lineas o colores", que se incorporan 8 un producto.

La inclusidén de los actos juridices que involucren el uso de modelos o
dibujos industriales en forma explicita y autdncma es un acuer o del -
legislador de 1982. Estas instituciones habjan quedado incluidas en -
el régimen de regulacitn de la transferencia tecnolégica en el inciso-
b.de1 articulo 2 de la Ley abrogada y hoy es perfectamente adecuado --
que hoy se regulen explicitamente, ya que se aplican 3 productos indus
triales y pueden tomarse del exterior, constituyendo una fuente de sa-
lida de divisas. Asi ocurre taembién en otros paises latinpamericanos,
como Argentina y Venezuela, aungue no en Brasil y el resto del Grupo -

Andino.
D) CESION DE MARCAS

E1 conocimiento del concepto y finalidad de 1a marca pone de relieve -
la existencia de distintas condicimes que el 5igno marcerio debe satis
facer para cumplir sus funciones. Existiendc ademds principios recto-
res que sirven de pauta para proteger o reprobar el uso de 1os signos-
distintivos de la empresa, entre 1gs que lugar muy destacado ocupa la-

marca.

Rodriguez Rodriguez "subraya la existencia de tres principics rectores:
el del orden piblico, que tiene en cuenta la necesidad de gque toda em-
presa se distinga de las demés; el de 1a proteccidn del pdblico, que -

trata de impedir la confusion del mismo sobre 1a identidad del titular



de una empresa o sobre la calidad de sus productos, y el de la protec-

cion del titular contra la competencia ilicita.

En 2 legislacién mexicana se ofrece una enumeracién de aquellc que pue
de servir coms marca dando un concepto general de los requisitos que -
deberd tener el signo constitutivo de rﬁarca diciendc que puede serlo -
“cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres espe-
ciales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique ¢ trate de-

aplicarse, de los de su misma especie o clase™.

Ahora bien, una vez sefialados 1os requisites de una marca diremos lo -
que se entiende por cesif6n de marca que es “cualquier acto de transmi-
si6n de derechas que recaiga sobre el signo distintive", { 58 } acla--
rando que la palabra “cesién® la define la Real Academia Espanola como
"renuncia de alguna cosa, posesidn, accidn o derechc que una persona -
hace a favor de otra", luego entonces la cesién de marcas es aqguella -
que permite al propietario despcjarse de todos los derechos scbre la -

marca en forma aislada, sin lamcesidad de ceder la empresa o industria.

Lo relative a la transmisidn de los derechos de marca estd regulado por
el capitulo VII de la Ley de Invenciones y Marcas. Las marcas registra
das que los propietarics pretenden transmitir a un tercero, deben cons
tar en un acto juridico que serd de aprobacidn e inscripcién cbligato-
ria en el Registrc Nacional de Transferencia de Tecnolsgia. Las mar--

cas 1igadas deberdn transferirse todas a una misma persona; en caso --

( 58 ) Hildagard Rondon de Sansd "La Cesitn de la Marca®, "Revista Mexicana de la --

l_;\;cpiedad Industrial y Artistica. No. 5. Enero-junio 1966.México, O.F., pag.
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contrario no se registrard su transmisién, Para que surta efectos cor
tra terceros deberd registrarse en la Direccidn General de Invenciones
y Marcas. Dicha direccidn podrd negar el registro de un acto relacio-

nado con la marca cuando considere que es contraric al interés piblico.

Se distinguen dos casos en la transmisién de Jos derechos de una marca:
el primero e5 por causa de muerte, o sea por herencia; el segundo caso
es la transmisidn Vlamada entre vivas como son por ejempls una compra-
venta, una donacidn, una fusién de empresas, una absorcidn de una em--

presa por otra, etc.

Es menester sefialar que en 1a Subdireccién del Registro Nacicral de -
Transferencia de Tecnoiogia se ha demostrads gue el 95.99%. de los con
tratos de cesibn de marcas se autoriza su inscripcidn, lYos casos de ne

gac i4n de inscripcién han sido por una alta contraprestacidn.
E} CESION DE PATENTE

La cesion de patentes es la transmisidn voluntaria o forzosa por par--
te del titular de todos o parte de los dereches gue confiere una paten

te, 3 un tercero,

La cesitn de las patentes en todo o en parte por actos entre vivos o
por via sucesoria podrd efectuarse de acuerdo a las formalidades es--
tablecidas en la legislacidén comin., Para que dicha transmisién surta
efectos contra terceros deberd registrarse en la Direccidn General de

Invenciones y Marcas; las transmisiones entre vivos solamente surti--



rdn efectos si fueron aprobadas e inscritos en e) Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologla.

La cesién voluntaria de patente es el acuerdo de voluntades entre el -
titular de la patente y un tercero, en la cual el primero le transmite

todo o parte de los derechos que tiene la patente.

En las tircunstancias de una venta de patente, el titular estd obliga-
do al saneamiento por eviccidn; también se puede ceder una patente en

trémite,

La cesién forzosa de patente es 13 transmisidon de los derechos de todo
0 parte de una patente, que va contra la voluntad del titular, pudien-

do producirse por ejemplo por expropiacién.

El Ejecutivo Federal podrd expropiar por causa de utilidad publica las
patentes de invencién. En el decrefo se debers establecer si pasa a -

ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio pablico.

También se podr§ expropiar todo invento o mejora que se refiere a ar--
mas, instrumentos de guerra, explosivos en general, etc., susceptibies

de ser aptlicados por 13 Defensa Nacional.

Dicha expropiacién no s6lo pedrd comprender 1a patente, Sino también--

el objeto u objetos oroducidos atin cuando estos mo hayan S ido patentados.
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En este cass dichos objetos no caerdn al dominio pdblico, sino que e}

E£stado se hard dueiio de ellos y de la patente correspondiente.

L.os contratos de cesidn de patentes somef idos at Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologfa son generalmente aprobados e inscritos,da-
do que no revisten mayor problema; su contenido se reduce normalmente-
a dos o tres clausulas que indican quiénes son las partes, cudl es la-
patente ¢ patentes objeto del contrato, la contraprestacidn, 1as leyes

aplicables, la fecha y el lugar de firma,

F}  CONCESION O AUTORIZACION DE USD DE NOMBRES COMERCIALES

El maestro Walter Frisch Philipp hablz de un nombre cemercial origina-
ric y del nombre comercial derivado, entendiendo por este Gltimo el --
que “se adquiere por un sujeto mercantil a través de la transmision --
que de 61 haga su titular, de modo que aquel nc es el creador de tal -
nombre. Esta situacién se presents en los casss de enajenacion de em-
presas, en los cuales el objeto de operacitn es también el nombre co--
mercial del sujeto mercantil enajenante {Art. 30 LSM}. Este podré --
transmitir as51 su nombre comercial original o, en su caso, su nombre--

comercial derivade.

De esta atlima variante puede resultar una pluralidad sucesiva de --
transmisicnes de nombres comerciales derivadas. La transmisidn puede-
tener su base en rormas contractuales o puede gperar por ministerio --

de la Ley.



Sin embargo la aplicacion estricta de este principio tropieza con di -
versas dificultades que derivan de la realidad, la primera de las cua-
les es 1a extens i6n geogréfica en la que debe protegerse el nombre co--

mercial.

Es evidente que en México existen, por ejemplo, miltiples misceldneas-
que ostentan el mismo nombre y no se podria pretender que sdlo hubiera
un establecimiento con esa denominacion, porgue no seria posible iden-

tificar quien lo uso por primera vez.

De ahy que, de hecho el sistema juridico autorice la existencia de di-
versos establecimientos comerciales que ostentan una misma denominacibn
y que el alcance de 1a proteccion juridica se limite en el tiempo y en

el espacio.

La circunscripcidn territorial dentro de la que se debe storgar protec
ci6n a un nombre comercial es dificil de determinar desde ¢l punto de-
vista juridico, ya que asi como no se puede en la prictica impedir que
sigan abriéndose musceldneas que )leven el mismo nombre, tampoco se --
puede permitir que alguien aproveche el prestigio del que ya goza una-

negoc jac i6n establecida apoderdndose del nombre que ella ostenta.

E) Derecho trata de proteger, en este sequndo supuesto, tanto al pro--
pietaric del nombre comercial, como 3 la comunidad que resultaria de--
fraudada si se admitiera que empresas distintas, con sistemas de comer
cializacién y métodos operativos diferentes, pudieran usar el mismo ~

nombre, como si fueran una misma persona morai.
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Si no hubiera proteccidn legal al nombre comercial en el caso de algu --
nos establecimientos marcantiles afamados 2n la Cludad de México, D.F. -
cualquier comar-iante trataria de Ylamarse zs%, p3ra aprovechar el pres-

.tigiu lograds por escs negocios.

torice el uss

De todo o antericr se deduce la

o

de nombres comerciales iguales a perscnas morales distintas, y que la dni-

ca férmula juridica justificads de cesién de noabre comercial es mediante-

traspass del propis ostablecimiento mercartil que o ast

bl

racoge la Loy d2 Invancicn

Sin embargs e} articul

dica de la “conz

principio de que el nombre es un atributo de la persona, Cuys usc results -

obligatorio pare poder idrntif

Ellg cbedece, schre tods, 2 que el derecho no puede dejar de reconocer la -
realidad y en &sta existen multiplas cases #n los cuales una empresa nacic-
natl gbtiene autorizacién de uso del nombre corporativo de una emoresa ex--

5
i

» as un fenomeno frecuente

tranjers, Con e

en el casoe de Ja dndyst~ia hoto de servicios. EY siste-

ma Juridice mexicane no codia dgnorar dad a pesar de que como he--
mos sostenido, la concesitn del uso del nombre comercial, constituye en --
principio una institucidn juridica que no tiene racionalidad econdmica o sg

cial,
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G} TRANSMISION OF CONOCIMIENTOS TECNICOS MEDIANTE PLANGS, DIAGRAMAS,

INSTRUCTIVOS. FORMULACIONES, ESPECIFICACIONES, FORMACION Y CAPACH

TACION DF PERSONAL Y OTRAS MODALIDADES.

Son cada ver mis frecuentes los casos de “transmisién de congcimientos®
3 través de pactos contractuales en la prictica comercial internacional
e inclusive esta férmula ha ido desplazends la celebracian de acuerdos-

de licencia para e) uso de patentes.

ElTo cbedece a3 )3 “erosidn del sistema de 13 propiedad indusirial i ni-
vel internacicnal, y al hecho de que las grandes empresas transnaciona-
tes, que son las propietarias de la tecnologia origineria, prefieren no
revelar 3 las of icinas de patentes, aquellas invenciones verdaderamente
valiosas desde el punto de vista de sus posibilidades de explotacién co
mercial, y transmilir su uso, mediante el pago de uns remunzracién, pro
tegifndolas a través de cliusulas de confidencialidad incluidas en los-

respectivos contratos.

Los conacimientos técnicos pueden ser de la mds variada indole, pero se
relacicnan sobre tods, con los procesos de fabricacién. Por ello, es -

frecuente que se les identifigue “con 13 137 usua) exprosisn “Encw-how"

¥ tal vez esto ro fuera incorrecto si se pudiese tener una nocidn preci
sa de que es el "Know-how" locucién que no tiene recepcidn legal en nin

gdn pais.
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EL_KNOW-HOW CARACTERISTICAS.

Segln Webster significa "periclia técnics y habilidad préctica necesaria
para ejecutar facil y eficientemente una operacidn complicada" (59).Ahg

ra bien se resumirdn sus caracteristicas como sigue:

1.- El Know-how comprende un conjunto de conocimientos téncicos.
2.- Esos conocimientas no estdn patentados ya sea porque por su pro-
pia naturaleza no son patentables, o porque siendo patentables -

quien los detenta no ha guerido obtener una patente.

3.- Debe ser suceptible de ser transmitido a terceros. La transmi-
sion puede verificarse a través de cualquiera de los medios a --

que aluden autores como Crecd y Bangs

4.- E1 Know-how no tienz que ser secreto ya que 65to no afecta su va

Tor.

De todo lo anterior podemcs deducir que el contratc de Know-how “es un-
acuerds de voluntades por virtud del cual una de las partes llamada pro
veedor, suministra a strz Ylamada receptor, un conjunto de conocimien-
tos técnicos no patentadcs y no accesibles al publico y este se obliga

a pagarle a aquel una suma de dinero.

{59 ) Hictor Masmetta, "Los contratos d2 Lrarnsmisisn da tecnslogia”, Editorial Astrea
de Rodolfo Depatre y Hhos. Buenos Aires. 1971, pag. 25.
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“EY objeto de un contrato de suministro de conocimientos técnicos puede
ser comunicar informacién y calificaciones técnicas en relacign al uso

y aplicacion de técnicas industriales (1lamadas algunas veces técnica -
de los conocimientos técnicos o informacién técnica). Las informacio--
nes y las calif icaciones técnicas pueden ser descritas en documentos o-
suministradas oralmente 0 a través de demostraciones y formacién, reali

zadas por ingeniercs, técnicos especialistas u otros expertos" (60}).

E1 Know-how no 25 un bien juridicamente tutelado como lo es la patente

No puede sostenerse vilidemente que los conocimientos técnicos son pro-
piedad de quien los descubre, como lo hacen algunas empresas transnacio
nales, sino que su titular tiene sobre ellos un moncpolio de hecho. Ahg
ra bien cuandc esos conocimientos se transmiten simplemonte entran 3 --
formar parte del acerve tecnoldgico del receptor, sin que sea dable pre
tender que 1os devuelva, ya gque tal cosa es imposible, en razdn de la -
naturaleza misma del bien transmitido. €5 posible regresar al provee-
dor los conocimientos técnicos, pero no estos mismos. EN este sentido-
este contrato implica un contrato de "ensefianza". Lo que se aprende no

se puede devolver.

Asi, mientras los contratos de autorizacibén de uso o explotacion de pa-
tentes o marcas son traslativos de usc y la propiedad de estcs bienes -
permanece en el licenciante, el contrato de suministro de conocimientos
técnicos actuaimente transmisi6n, se asemeja a aquellos que la doctri-

na clasifica como traslativos de deminio, segin hemos scstenido antes.

»

(60} OPL. Guia de Ticencias para los paises en desarrollo. Op. Cit. Pig. 24,



Porque concibe a1 contrato como semejante a Tos traslativos de dominio,
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia ha rechazado la-
inscripcion de aquellos contratos en los que el proveedor pretende, al-
térmijo de 1a vigencia de) scuerdo, se le devuelvan los conocimientos o
que el receptor deje de usarlos en la produccion de bienes o satisfacto
res, ya que la naturaleza de la tecnologia es transmitirse a titulo de-

dominic y no de uso.

La frase final del legislador en este articulo al referirse “a otras mg
dalidades” significa que la enumeracién contenida en }a primera parte -
es ejemplificativa y que, por lo tanto, pueden existir otras formas de-
transtferencia de conocimientos técnicos, no seiialadas en el texto, que-
sin embargo tendrian que inscribirse. Por lo tanto, basta que exista -
un suministro de conocimientos, en cualquier forms en que éste se veri-
fique, para que el contrato deba reqgistrarse. Lo imporiante en este ca
so para determinar la obligatoriedad de la inscripcién, es la existen--

cia del suministro y no su forma.

H) ASISTENCIA TECNICA, EN CUALQUIER FORMA QUE ESTE SE PRESTE

Desde el punto de vista gramatical "asistencia" cignifica "accion de -~

asistir o presencia actual", socorro, favor, ayuda. ( 61 )

E) cardcter "técnico" con el que se adjetiva a la asistencia, debe ser

interpretado en sentido estricto, entendiéndose por tal aquella accibn
( 61 ) Diccionario Enciclopidico "Larousse", Ramdn Garcia Pelayo y Gross, Editorial -~
toguer. Barcelora. pig. 99
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que 59 bien arranca de conocimientos cientificos, estd encaminada a la
obtencién de finalidadas précticas, es decir, de resultados industria-

les.

Evidentemente la “asistencia técnica" a la que se refiere este precepto

es aquella que se presta en 1a produccion de bienes o satisfactores.

Los conocimientos técnicos pueden suministrarse a través de consultores
u otros expertos profesionales que proporcionan servicios y asistencia-~
que cubren 13 ingenieria bdsica de una instalacidn industrial o su ma-
quinaria y equipo, el montaje, la explatacidn y el mantenimiento de una
instalacidon industrial o la administracion de una empresa y sus activi-
dades industriales y comerciales (1lamadas algunas veces "servicios de-

cooperacidn y asistencia técnico-industrial™).

DIFERENTES CONCEPCIONES DE ASISTENCIA TECNICA GOLDSCHMID,

“Consiste en el disefio y construcci6én de 1a planta que realice el 19--
cenciante para el licenciatario, o en la adaptacién de las instalacio-
nes de la planta propiedad del licenciatario para que pueda utilizar -
el procedimiento licenciado. Igualmente el contrato puede disponer que
el licenciante 2yude 31 Vicenciatario a construir 1z planta, instalar-
la maquinaria y equipo, e ( 62 ) inclusive dirigir la planta 5 13 apli

cacion del proceso".

(62 ) K.S. Goldschnid. International Licerce Contracts. A practics) Guide. Underings-
Ministerets. Erchverustjeneste. Coperhegue. 1968, pigs. 3B y 39.
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G.A. BLOXAM.-  "Para ser completa la transmisidn del Know-how debe in-
cluir el envio al licenciataric dal empleado o empleados que tienen en-~
sus mentes o como parte de su experiencia, aquella informaci6n relevan-

te que no ha sido previamente puesta por escrito. ( 63 )

Desde el punto juridico el elemento central de los acuerdos de asisten-
cia técnica consiste en que el praveedor asuma una cbligacién de hacer-
que se traduzca en la realizacidn de una conducta puede consistir "en -
el concurso técnice necesario pars conducir el proceso de fabricacidn,-
conllevando pars la empresa asistente una obligac idn de hacer y una --

obligacién de resultado.

Patricia Herndndez Esparza define este contrato como aguel “"por el cual
una parte llamada transmisora de la tecnologia o asistencia técnica, -
aporta conocimientos y eismentos materiales de cardcter técnico y la --

otra parte, receptora, da a cambio una remuneracidn.

Esta definicitn supone que el contrate involucra tanto la transmisidn--
de conoc imientos técnicos como la asistencia técnica propiamente dicha

y en efecto, es usual que los contratos contengan ambas prestaciones, -
perc consideramas que se pueden distinguir conceptualmente las figuras,

dal suministro de conocimientos técnicos y de 1a asistencia técnica.

En un contrato de asistencia técnica, el proveedor puede limitarse a --

asistir a la parte receptora en la resolucion de ciertos problemas prac

(63) A, Bioxam. Licensing rights in Techmlogy. Gower Press Limited. Londres--
Inglaterra. 1972, pag. 77
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ticos, relacionados por ejemplo con el funcionamiento del equipo, sin -

transmitirle conocimientos técnicos

Cierto que es excepcional el caso en el cual no hay suministro de infor
macién técnica, pero en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno-

logia si se da el caso.

Quedardn también incluidas en la asistencia técnica los consejos que se
jmparten de "persona 3 persona”, el entrenamiento del personal de la em
presa adquirente y las visitas de técnicos de la empress proveedora 3 -
la planta propiedad del receptor que se efectyan con el propésito de --
vigilar la adecuada aplicacion del precesc licenciado, ¢ de resclver --

problemas concretos que surgen en la produccidn.

Un rasgo seiialado de estcs contratos es que son intuitu perscnae ya que,
para su celebracién, se toman en cuente las carscteristicas de 13 empre
53 que va a prestarla. E1 interesado en recibir asistencia técnica, la

toma precisamente de quien considera que pueda proporcionirsela.

I} LA PROVISION DE INGENIERIA BASICA O DE DETALLE.

Lta Ingenieria se define desde el punto de vista gramaticsl coms “la --
aplicacidn de los conocimientos cientificos a la invencién, perfeccio-
namiento y utilizacion de la técnica industrial en todss sus acepcio--

nes". ( 64 ) As% en la actualidad dencminamos ingenieris 3 13 funcién

(64) Enciclopedia Salvat. Salvat Editores. S.A. Barcelons Espafie. 1971. Tomo VII.
Pag. 822.



especifica que un grupo coherente de expertos aporta al proceso creador

de una realizacidn técnica.

En térmings generales, la ingenieria cubre dos tipas de servicios:

n Los que se refieren a la consulta y asesoria para la realizacion

de un proyecto, y

2) Los que invelucran la ejecucién préctica del proyecto.

Los servicios de ingenieria nc estdn patentadss y abarcan aspec-

tos tales

a)

como:

Adquisicién de planss para la construccién de equipe;
Espec ificaciones tdcnicas para la compra de equipo;
Instrucciones para la construccion y el montaje de 1a plan
ta, y

Asesoria para la puesta en marcha de la planta.

INGENIERIA BASICA

Consiste en la investigacidn y desarrallo del producto, los estudios -

de planta piloto, el establecimiento de condiciones de operacién del -

proceso o la secuencia operativa para la fabricacién de determinado -

producto.
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INGENIERIA DE DETALLE

€s la aplicacién de los datos que proporciona la ingenieria basica, pa-
ra el disefio de) equipo necesario en una planta para la realizacidén de-
un proyecto a nivel industrial, e incluye obra civil, instalacidn eléc-
Lriéa, instrumentacién e instalaciones de servicics auxiliares.

La ingenieria b&sica se define como la prestacidn de servicios para el-
disefic de una planta, estableciendo la secuencia de operacifn tanto de-

la maquinaria y equipo, como el proceso de produccidn o manufactura.

A través de los servicios de ingenieria de detalle, se complementa la -
ingenieria bdsica con el ostablecimiento de especificacisnes de maquing
ria, equipo y auxiliares, ast como 1a localizacién e instalacién de la-

maquinaria y equipo.

El problema fundamental que debe resolverse con relacidn a estos contra
tos, es determinar cuidles de ellos son objetc de inscripcién. Desde -

luego gquedan excluidos de esta obligacion legal todos aquellos actos --
Juridicos que tengan por objeto la ¢onstruccidn de obras que no se rela

cionen con el procesc preoductive.

Los contratos que tengan por objeto la ingeniertia par la fabricacidn de
productos, la que propiamente se dencmina “ingenieris de procesg", de -
ben inscribirse pues s este ambita uns de los canales de traasferencis

de tecnologia mis usual e importante,
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Uno de los problemas mis graves que se plantean al adquirente, es que -
debe cbtener que se establezcan claramente en los contratos, garantias-
relacionadas, con el funcionamiento de l1a planta, o su capacidad de pro

duccidn, sin las cuales, puede sufrir mdltiples perjuicios econdmicos.

J)  SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION OFE EMPRESAS

La interpretacién gramatical nos conduciria a sostener que dicho precep
to exige la inscripcidén de aquellos acuerdos de voluntad en Jos que una
persona fisica o moral se compromete 3 “administrar" es decir, 3 ejer--
cer funciones de mando y representacidn de una unidad productiva o a ma

mejar dicha unidad.

Ahora bien estaremos en presencia de la "administracidn de empresas* --

cuando:

Se realice dentra de un organismo social, ya que es de Ja naturaleza de
toda persona moral el carecer de voluntad y capacidad para ejercer di--
rectamente las facultades propias de su objeto social, razén por la --
cual requiere ser representada por personas fisicas con voluntad y ca-

pacidad para ejercer tales funciones.

La administracidn tiene un cardcter técnico. Lo anterior se desprende
de un elemento bdsico que es 1a direcci6n eficaz, ésta solo se logra -

mediante la aplicacién de normas y principios técnicos.
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La administracién se realiza por todos aquellos que tienen sutoridad --

dentro de la organizacién jerdrquica.

La administracién no es un fin en sf misma. En un medic al servicio de

los fines que se le sefialen.

Resumiendc 1os elementos bisicos de la administracién son:

A) Debe realizarse en un organismo social.

B) La 1levan a la prictica laspersonas que tienen autoridad (facul-
tad de decisidn) dentro de ese organismo social.

c) La administracion implica necesariamente un cardcter técnicd.

D) La administracidn, por Gltimo no es un fin en si mismo, Sino un-

medic, para alcanzar los fines inherentes del srganismo social.

THPORTANTES FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.

LA PLANEACION.- Consiste en senalar las metas hacia las cuales se di--

rigen las actividades concretas. - -

Es fundamental una labor de prevision. Sus formas son: objetivos, po--

Titicas, orocedimientos y programas.

LA ORGANIZACION.- Consiste principalmente en distribuir las actividades

de l0s subordinadas, delegar la autoridad en los jéfes inferiores, fijar
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13 responsabilidad de todos y cada uno de los individuos sobre quienes
se ejerce la funcitn de mando, y coordinar el ejercicio del mando y las

actividades operativas en funcién de los fines de la empresa.

LA INTEGRACION.- Consiste en escoger adecuadamente los hombres, los --
materiales y recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de-

1a empresa.

LA DIRECCION.- Consiste fundamentalmente en motivar a los subordinados
para despertar en ellos interés en el trabajo que se les encomiende, un
claro sentido de solidaridad para llevar a cabo un trabajo en equipo, y

un fuerte sentimiento de adhesidn a la empresa.

EL_CONTROL.- Consiste en los diferentes medios que nos permiten compa-
rar lgs resultados reales con Jos resultados estimados, a fin de corre-
gir las desviaciones o vencer los cbstdculos que se hubieren presentado

en la realizacién de los programas.

Determinaremos ahora cudles son los actos juridicos que tienen por obje
to la prestacidn de “servicios de administracién y operacién de empre--
sas", y deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de -

Transferencia de Tecnologia.

Es sabido que en toda organizaci6n social (personas morales constituj--

das en la forma que establecen las leyes especiales respectivas) existe
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una delegacidn de autoridad para que se 1leven a cabo 105 fines inheren

tes al giro social de la misma.

No son objeto de inscripcibn obligatoria los actos juridicos que se rea
1izan dentro de la escala jerdrquica de la persona moral, aungue cons--
tituyén una funcidn de cardcter administrativo, cuando implican un ser-
vicio y una subordinacion, es decir, en la realizacién de estos actos -
juridicos estaremos en presencia de un contrato laboral, ya que la per-
sona moral al contratar a cualquier persona fisica para que ésta desem-
pefie dentro de su escala jerdrquica cualquier funcion administrativa --
aunque exista una delegacidn de autoridad, la persona contratada estard
actuando como parte de la persona moral y sus relaciones se regirdn por

la Ley Federal del Trabajo.

Ahora bien, estaremos en presencia de un contratg de servicios de admi-
nistraci6n y operacién de empresas cuando una persona moral denominada-
administrada delegue en otra persona ya fisica o moral ajena 3 su es --
tructura social denominada administradora, la realizacibén de determina-
do servicio, que implique por parte de esta Gltima una funcibn de cardc
ter técnico mediante la cual se tomen decisiones y se ejerza el mando -

que sea necesario para alcanzar los fines del giro social de la primera.

Esta clase de actos juridicos deben considerarse objeto de inscripcisén-
obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, ya

que a través de los mismos una empresa encomienda a otra persona fisica
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o moral distinta de sus propies dependientes la realizacidn de una ¢ -
varias funciones administrativas especificas, o como dice con acierto -
Juan Ignacio de Villafranca, “ una persona O empresa mas experimentada-
sustituye parcial o totalmente a los 6rganos administrativos de otra --

empresa”.

"£1 proveedor de esos servicios de administracidn puede ser una empresa
0 una persona-fisica individual; En este Gltimo caso, la persona fisi-
ca actta como factor del adquirente del servicic de administracidn, de-
biendo quedar claramente diferenciado de una relacitn simplemente labo-
ral, con la cual puede facilmente confundirse y a la que definitivamen-
te no se puéde referir" La Ley sobre el Control y Registro de la Trans-

ferencia de Tecriologta vy ¢1 Uso y Explotacién de Patentes y Marcas.(65)

K)  SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y SUPERVISION CUANDO SE PRESTEN

PCR PERSONAS FISICAS 0 MORALES EXTRANJERAS 0 SUS SUBSIDIARIAS, IN-

DEPENDIENTEMENTE DE SU DOMICILIOQ.

En primer término sefialaremas la ambiguedad de Ja redaccidn del texto -
tegal, al incluir todo tipo de contratos de asesoria, consultoris o su-
pervisidn, lo cual constituye un error del legislador de 1982, puesto -
que s81c debié regular aquelics que se refieran a la operacién y activi

dades de las unidades pracductivas de bienes y servicios como, por ejem

{65} duan Ignacio de Villafrarca Andrade. Los Contratos de Servicios de Adninistra--
cidn y oparacidn de enpresas en 1a Ley sobre el Control v Registro d@ 1a Trans-
ferencia de Tecnologia y el Uso v Expictacitn de Patentes y Marcas. tesis profe-
sional. Escuela de Derecho. Universidad [beroamericara. México 1976. pig. S0
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plo, los estudios de factibilidad y de mando, excluyendc los que no tie
nen relacidn con la produccisn o distribucidn de tales bienes y servi--

cios.

A1 no haberse procedido de esta manera se tendrd que isncribir en el re
gistro una enovme variedad de contratos {como Jos de asesoria contable-
o legal) que no debieron haberse sometido a cantro) porque no se rela--
cionan con e) proceso de traspaso tecnolégico que es la materia de la -

Ley.

Sin embarga, se considera sustantivamente a estos actos, como un acuerdo
su incorporacién deantro de Ta regulacién juridica, a vesar de las defi-
ciencias en la redaccidn, ya que ~ como indica Carlos Correa - su con-
trol " es de la mayor trascendencia desde el punto de vists de la ofer-
ta local de esos servicios, ast como por la gran incidencis que la fase

de consultoria tiene en la determinacién de los prayectes de inversién {66)

En la Ley anterior de Argentina y en las vigentes de Brasil, Colombia y
Venezuela, la asesoria y consultoria estdn sujetss a control gubernamen
tal, fundamentalmente con el propGsitc de proteger y promover 3 las em-
presas locales. Ademds, los gobiernus han adoptado otras modalidades -
de apoyo y respalde, entre las que destacan 1as de caricter financiero-
y técnico que, en el caso de nuestro pats, estén a cargs de) Fondo Na--

cional de £studios de Preinversién de Nacional Financiera, S.A.

{8 ) Banca Central ded Ecuador. Op. cit. pdg. 60 y 61
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Otro pﬁnto importante contenido en este precepto es el que se refiere a -
1a nacionalidad del otorgante de los servicios, en este caso de asesoria-
consultoria y supervisién, porque sdlo deben inscribirse los contratos --
cuando sean proporcionados por extranjeros, ya que la Ley de 1972 en nin-
guna de sus disposiciones establecit una distincion en cuanto a la nacio-
na\i&ad de los sujetos participantes en los actos juridicos objeto de re-

gulacién.

Esta alusion @ 1a nacionalidad de una de las partes podria crear en los -
proveedores foraneos la impresién de que es una norma discriminada, e in-
cluso Ylevarlos a cuestionar su constitucionalidad, aunque, de hecho no -
fue la discriminacidn un propdésito del legislador {y no es inconstitucio-

nal}.

Cabe sefialar la diferencia entre asistencia técnica y la asesoria, con--
sultorfa y supervisién Ja cual estriba en que "la asistencia técnica va -
relacionada con la ayuda,informacién y capacitacidn con fines de mejorar,
actualizar, desarrollar y modificar los procesos productivos, es decir -
va encaminada directamente con 13 produccidén, mientras que la asesoria--
consultoria y supervisign tienden a mejorar y optimizar las condiciones-
potenciales de los negocics, es decir, estudian determinadas dreas de --
Jas empresas contratantss y se aconseja como mejorarlias independiente--
mente de que se apliguen o no 105 consgjos, sin que esto implique una -
optimizacisn de la produccida®. { 67 )

(67) 1sla del Campo, Gloris Gerarda, “ Principales Innovaciones al Régimen Legal de -
Y3 Transferercia de Tecrologia en MExico.” Tesis Profesicnal, Universidad Toero
americana, 1985, México. D.F. pag. 87.




Otro punto importante contenido en este precepto es el que se refiere a -
la nacignalidad del otorgante de los servicios, en este caso de asesoria-
consultoria y supervisitn, porque sélo deben inscribirse los contratos --
cuando sean proporcionados por extranjeros, ya que la Ley de 1972 en nin-
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nalidad de los sujetos participantes en los actos Juridices objetc de re-

gulacién.

Esta alusion a la nacionalidad de una de las partes podria crear en los -
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(67) 1sladel Camo. Gloria Gerarda, "Principales Inmovaciones a1 Réginen Legal de -
T3 Transferencia d2 Tecrologfa en Mixico. Tesis Profesional, Universidad Ibero
americana, 1985, México. D.F. pdg. B7, -




La Ley estipula que solamente contratos celebrados con extranjeros se --
tienen que registrar puesto que la gran mayoria de este tipo de contra--
tos se efectdan con empresas extranjeras e implican altos pages de rega-

tias.

L} CONCESION DE DERECHOS DE AUTOR QUE IMPL [QUEN EXPLOTACION INDUSTRIAL

La cbra intelectual es el resultado material, el efecto sensible en el -
mundo exterior del ejercicioc de las facultades creadoras del individw. (68}
E1 objeto propic de la propiedad intelectual es la creacidn de) espiritu
o de la inteligencia, fundada sobre el trabajc personal. Considerdndose
en general como original, a aguella creacién que se lcgra cuando el hom-
bre combina los elementss ya existentes para sacar de ellgs utilidsdes -
nuevas. En materia de propiedad intelectual se dice que hay creacién --
original, cuando el autor, al combinar los elementos gue le son facili--
tados por el fondo comin de las ideas preduce un tedo nuevs, la origina-
lidad consiste entonces en la forma nueva de expresidn, }a cual supone -
un trabajo de transformacién ¢ de colaboracién realizads por el autor. -
La propiedad intelectual sin embargs generalmente es conocida con el nom
bre de"derechos de autor” cuyo calificative se ha extendido univarsalmen
te y por lo que es necesario citar el articuls Yo, de Ya Ley Federal so-
bre el Derechs de Autor del 29 de diciembre de 1956 indics de manera ex-

pres3 en lo que consisten los derechos de los autores:

"E1 autor de unz obra literaria, didictica, cientifics o artistica, tie-

ne la facultad exclusiva de usarla y explotarla y de sutorizar el uso o-

( 68 ) Goarges Wichsc Tides Novairos. Le Droit Moral de L'Autewr. Libraire Arthur Rousseau,
Paris 1935. Pig. 57
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explotacion, en todo ¢ en parte, de disponer de esos derechos a cualquier
titule, total o parciaimente y de transmitirlos por causa de muerte. La
utilizacion y explotacién de la obra podrd hacerse, segin su naturaleza -

por medios distintos™ y enseguida enumera dichos madiscs distintos...

PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que-
designa el conjunto de institutos juridicos o leyes que tienden a garan-
tizar la sums de derechcs deducidos de la actividad industrial o comer--
cial de una persona y 3 asegurar la lealtad de la concurrencia industrial

y comarcial.

A fin de servir sus intereses econdmiccs, el hombre invents, crea,imagina
o utiliza diversas cosss, inventz un procducto nuevo G un nueve procedi--
miento de fabricacidn, Crea un dibujo o un modelo nuevos, Adcpta para --
sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, el ncmbre
del lugar donde su negociacibn estd ubicada,etc. Es a todos estos aspec
tos de la actividad humana que el término “propiedad industrial® se apli-
<3, por ‘Yo que puede decirse que 1a propiedad industrial ests constitui-
da por las prerrogativas industriales que sseguran 2 su titular, frente-
a todo mundo, la exclusividad de la reproduccisn ya do una creacién nue--

va, bien de un signo distintivo.

Analizando el inciso L} del articulo 20. de la Ley de la materia el maes

tro Julio Trevido sefiala que 13 palabra "concesisn® que empies el legis-
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1ador, afirmands que resulta ambigua y que debid haberse empleado la fi-
gura juridica de la licencia o la cesidn, que son las propias para €s0S-

€asos.

En la regién latinoamericana, s61o Colomdia ha incluido 1a regulacion de-
1os derechos de autor en 13 legislacisn del traspaso tecncldgice, segin -
5o dispone en el articule 102 del decreto 444 modificado por el decreto-

688/67. A pesar de ellp, los respectivos contratos son aprobados en for-
ma précticamente automitica. Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela los-

excluyen del control,

No @ trata de actas juridices que tengan una gran frecuencia o que im--
pliguern pagos considerables al extericr. Se han incluids en la regulacion
con el propésito de que no se utilizardn como contratos “paralelos” para-

evadir la aplicacién de 1a Ley.

Cong luyends podemos decir que_este preceptc se refiere 3 13 concesifn tem

poral para la explstacién industrial de una obra de cualguisr naturaleza
susceptible de ser protegida como derechs de autor; entendiéndose como ex
plotacién industrizl la actividad que permita cbtener un beneficio econd
mico 3 través de 13 produccisn de uns obra o su aplicacidn a cualquier ob

jeto comarciaiizable.

M) LOS PROGRAMAS DE_ COMPUTACION

La incorpcracién de 1ss actos juridicos que tiemen per objeto programas -

de computacidn obadece 3 que el Registro Nacional de Transferencia de Tec
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nologia se percatd de la importancia que tienen los mismas como vehicu--
los de transmisidn de conscimientos de toda indole, incluidos los técnicos.
Ademds de que mediante ellos pueden efectuarse variadas actividades empre
sariales. De hecho, 13as unidades productivas de tamafio mediano y grande-

1& ytilizan intensivamente,

£1 articule 21 del Reglamento de 13 Ley sobre el Control y Registra de 1a
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas,~-
clasifica los programas que si deben presentarse a inscripcidn en el Re--

gistro Nacional de Transferencia de Tecnologia, que son:

I.- Sistemas operativos.

.- Programas Monitores de Teleproceso

1I1.- Programa de administracidn de base de datos
.- Lenguajes

o Paguetes de apoyo al usuaris
Vi.- Paquetes de aplicacién administrativa directa

VIl.- Paquetes de aplicacién tecnoldgica -

Sin embargo, hay tal cantidad de programas de computacidn de findole tan -
variada, que debié discriminarze recpects de cusles debia conocer e Re-w

gistro Nacional de Transferencia de Tecnologia., Por ejemplo:

Los programas de computacidn para néminas y pagos de sueldcs, que utili-
zan 13s empresas naciconales y que en ocasiones le son arrendados por --
otras, no tienen interds ni trascendencis desde el punto de vists del --

traspaso tecnolégice, por lo que su regulacidén es innecesaria.



También s excluye a los que nc son capaces de habilitar 13 cperacitn de
sistemas electrénicos cuya longitud de palabra interns de operacidn sea-
mayor de 8 bites y por una capacidad de memoria central maycr 3 48 Kllo-
bites (articulo 20 de) Reglamento de la Ley sobre el Contrcl y Registro-
de 13 Transferencia de Tecnologia y el Usc y Explotacién de Patentes y -

Marcas aqueilas cuya finzlidad sea propercicnar diversién y recreo.

Los sistemas operativos incorporados de manera interna ¢ integral a pro -
ductos o sistemas cuyo fin primordial no sea el manejo de la informacidn,
tales como aparatos electrodomésticos, miquinas y herramientas similares-
(articuls 23 del Reglamento de la Ley scbre el Contrgl y Registro de la -

Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas.

3.2 EVALUACION LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA

EVALUACION LEGAL.EY propSsite de esta evaluacién legal,ss en orimer tér--
mino, determinar si el acuerdo de voluntades es sbjetc de inscripcidn en-
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolcgia, de conformidad con -
los supuestos previstos en el articulo 20. de Ja Lay scbre el Control y -
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Usc y Explotacisn de Pa--

tentes y Marcas y de ser asi, cudl es su objets contractual.

Postericrmente, se analiza si el acuerdo incurre en 5lguns de 1as causales
de negativa de inscripcién contenidas en los articulss 7s. 150., y 160.,-
de 12 Ley scbre el Contrcl y Registrs de la Transferencia de Tecnglogia y
el Uso y Explotacisn de Patentes y Marcas realizindcse )3 motivacion y --

fundamento correspondiente,



Estas causales de negativa son conocidas como Précticas Comerciales Res~
trictivas y constituyen limitaciones al libre comercio y desarrclio Tec-
noldgico de 1a empresa receptora, por 1o tanto se busca eliminarias con-
el fin de que el contrato se torne en una herramienta real de traspasc -
tecnolégico, que permita la asimilacison de la tecnologia que se adquie--
re, ast como el desarrollo de la empresa receptora y del pais que ello -

conlleva.

Cabe destacar que el Articulo 17 de la Ley sobre el Control y Registro --
de la Transferencia de Tecnologtia y el Uso y Explotaci6n de Patentes y -~
Marcas, concede @ la autoridad la facultad discrecional para determinar--
aquellas situdciones susceptibles de excepcién, atendiendo a circunstan--
cias de beneficio para el pais; por ende, no se negardn lgs contratos “Per
56", toda vez que tanto el Reglamentc de la Ley como las Politicas de Apli
cacion establecidas por la Dlreccién General proporcionan un mayor grado-
de flexibilidad en la interpretacidén de la Ley, siempre considerandc las-

caracteristicas del caso concreto.

Asimismo, para determinar las situaciones de excepcién, se tomardn en -«
consideracion 1as evaluaciones tscnica y econdmica, mismas que proporcio-
nan el apoyo necesaric para resaltar aquellos aspectos del acuerdo de --
traspaso tecnolifgico que resulten de relevante interés para la empresa -

y e pafs.

En la evaluacién legal los siguientes puntos son los mds importantes:
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1.- QBJETO JURIDICO DEL CONTRATO:

Al sefialar el objeto contractual, nos estamos refiriendo a aquellas obli-
gaciones de dar, hacer o no hacer (articulo 1824 de) Codigo Civil), esta-
blecidos en el contratc que conforme 3 su naturaleza juridica, determinan
que un acuerdo sea objeto de inscripcidn obligatoria en el Registro Nacio
nal de Transferencia de Tecnologia, conforme al articulo 2o0. de la Ley de

Ta Materia.

En este casc, sOlo 105 actos previstos en el citado Articulo 20., son ing
cripibles, por lo que l1a interpretacion el precepto serd de cardcter li-
mitativo y en sentido estricto, no existiendo la obligacién 3 1os particu
lares de inscribir aqueilss acuerdos que resulten similares a los lista--
dos, ni 1a obligacién del Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo--

gha de inscribirlos.

Es por ello que el determinar el cbjetc contractual en 1a evaluacidn, es
un paso medular y fundamental del andlisis, y3 que considerando el obje-
to del contrato, se aceptardn o rechazarén ciertss cldusulas establecidas
en el acuerdo o se requerird la inclusibn de ciertas cbligacicnes de la -

proveedora de la tecnologia.

También resulta muy importante determinar correctamente el objeto con --
tractual de los acuerdos, yz que de conformidad con el srticuls 156 de -
12 Ley del Impuests sobre 13 Renta en su fraccién 1, 135 regsliiss por el

uso o goce temporal de derechos de autcr, 13 asistencia técnica o trans-
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ferencia de tecnologta, tendrdn una tasa del 21%, mientras que las rega-

T4as por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invencibn,-

marcas,
generdndose una <

confermidad con e!

nombres comerciales y publicidad, generardn un impuesto del 42%-

=%

iferencia considerablie en el ingresc a la federacién de

bjets contractual que al contrato s determine.

o

Serén objeto de inscripcién canforme al articulo 2o. todos 195 convenios,

contratcs y demis actos gue consten en documentos que deban surtir efec--

tos en el Territorio Nacional, relstives a:

A}

B)

Q)

D)

£)

F)

G)

H)

J)

La concesidn del usg o autorizacién de explotsditn de . marcas.

3

La concesidn del uss o autorizacidn de explotacién de patentes de

invencicn o de

o

3 y do ios certificades de invencién o de me
Joras y de los certificados de invencidn

zacisn de explotacisn de médulos y --

La concesiin d2 usc ¢ autor
dibujos industriales,

La cesidn de marcas,

ta cesisn de patentes.

La concesién o autcrizacidn de uso de nombres comerciales

La transmisign de conocimientos técnicos mediante planos, diagra-
mas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones; for-
macidn y capacitacion de personal y otras modalidades.

La Asistencia Técnica, en cuaiquier forms gque Ssta se preste.

La provisisn de ingenieria basica ¢ de dztalle,

Servicios de gperacidn y administracitn de empresas.
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K) Servicios de asesoria, consultoria y supervisidn, cuando se pres
ten por personas fisicas o morales extranjeras o sus subsidiarias

independientemente de su domicilio.

L) La concesi6n de derechos de autor que impliquen explotacién indus
trial; y
M) Los programas de computacidn.

Las excepciones a la inscripcion de los contratos aqui citados, se encuen
tran en el articulo 3, de la Ley y en los articulos 14 a 31 del Reglamen-

to de la propia Ley.

2.- SERAL IZACION, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE PRACTICAS RESTRICTI-
VAS.

Esta es la parte central de la evaluacidn, ya que en £113 se determing -
el por qué el contrato no podrd ser inscritc, con fundamentc en los ar--
ticulos 70., 150., y 160., de la Ley scbre el Control y Registro de la--
Transferencia de Tecrnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas,

que establece las causales denegatorias de inscripcidn,

A efecto de que las resoluciones emitidas por 13 Direccid, General cum --
plan con los requisitos Constitucionales de fundamentacisn y motivacidn,-
contenidss en el Articulo 160., de nuestra Carta Magna, en esta parte de-

Ya evaluacitn, se transcribe 1a cliusula que contiene 1s c3usal de negati
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va y posteriormente se fundamenta argumentands cémo es qué la disposi--

cidn contractual cae en e) supuesto de la Ley, sefialando asimismo e} nu

meral del articulo en que se basa tanto de la Ley como de) Reglamento -

de la misma.

Se consideran causales de negativa de inscripcion:

Cuando el acuerdo se rija por leyes extranjeras {articulo 70.)
Cuando se permita a} proveedor regular o intervenir directa o -
ingiractamente en 1a administracisn del adquirente de la tecno-
logta {articule 180, fraccisn I},

Cuandd se establezca la obligacién a cargs del sdquirente de ce-
der o licenciar las innovaciones ¢ mejoras que realice al otor--
gante sin gque exista reciprocidad o beneficio en el intercambio
de 13 informacidn. (articulo 1%a. fraccién I1).

Cuando se impongan Yimites a la investigacidn y desarrollo tec--
nol6gico del adquirente. (articulo 150., fraccién I11).

Cuando exista la obligacidn de adquirir equipo, herramientas, par
tes o materias primas exclusivamente de un origen determinado --
existiendo otras alternativas de consumo en el mercado nacional -
o internacional, larticulo 15c. fraccisn V).

Cuandc se prohiba o Vimite la expartacion de los bienes o servi--
cios producidos por el adguirente de manera contraria a3 los inte-

reses del pats. (Articulo 150. fraccidn V).

Cuando se prohiba el uso de tecnologia complementarias. (articulo

150. fraccion V1Y,
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Cuando se establezca la obligacion de vender a un cliente excly
sivo los bienes producides por el adquirente, {articulo 150. --

fraccibn VII).

Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, -
personal sedalado por el proveedor de tecnologia, (articulo 150.

fraccibn VII1).

Cuando se limiten los veldmenes de producci6n o se impongan --
pracios de venta o reventa para la produccién nacional o para -

las exportaciones del adquirente. (articulo 150. fraccidn IX).

Cuando se obligue al adquirente a celebrar ccntrates de venta o
representacidn exclusiva con el proveedor de tecnologia, a menos
que se trate de exportaciobn y se demuestre que 2) proveedor --
cuenta con mecanismos adecuadcs de distribucién. {artSculo 150.

fraccion X).

Cuando se obligue al adquirente a guardar en secretc la infor--
macidén técnica suministrada por ei proveedor, mds allad de los -
términcs de vigencia del propic acuerde. (articulo 15c. frac --

cion X1).

Cuande no se establezca en forma expresa que el proveedor asumi
rd la responsabilidad, en caso de que se invadan Derechos de -

Prepiedad Industrial de Terceros. (articulo 150. fraccidn XI1).
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Cuando el proveedor no garantice la calidad y resultados de la

tecnologia contratada (articule 150, fraccién XIIIL).

Cuandc el objeto del acuerdo sea 13 transferencia de tecnologia
proveniente del extericr y que &sta se encuentre disponible en-

el pass. (articulo 160. fraccién 1).

Cuando 1a contraprostacidn no guarde relacion con la tecnologia
adquirida ¢ constituya un gravamen injustificade o excesivo -

para la empresa adguirente. {articulo 1bo. fraccidn [1).

Cuando se establezcan términos excesivas de vigencia que en nin
gin caso podran exceder de diez { 10) afos obligatorios para el

adquirente. (articulo 16c. fraccisn 111);

Cuando se someta a Tribunales Extranjeres &3 conocimients o la -
resolucién de los juicios, se admitird el Arbitraje Iaternacioc--
nal Privado, siempre gue sustantivamente se aplique 1a Ley Mexi-

cana a la contraversia. {articuls 16¢. fraccién 1V).

En los articulos del 41 al 67 del Reglamento de la tey sobre el Control y

Registro de la Transferencis de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Pa--

tentes y Marcas, encontramos las dispesiciones especificas que nos sefialan

los casos en que se tipifica o no, cada una de las causales de negativa -

de inscripcion, herramients trascendental vara la realizacién de la eva--

Tuacién, ya que sirve como marcc para la aplicacién correcta de 1z Ley, -



sefialando tanto las excepciones como disposiciones contractuales especS-

ficas que tipificarén cierta causal de negativa.

En el caso de los Dictamenes Previos, después de fundar y motivar las cau
sales de negativa, se emiten las recomendaciones pertinentes sefialando -
aquello que deberd suprimirse o modificarse a efecto que de hacerlo asi-

se otorgaréd la inscripcién del acuerdo de voluntades.

3.- VIOLACIONES A OTRAS LEYES:

En este punto se establecerd principalmente si en alguna disposicion del
acuerdo se contraviene la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Constitu--

cién, etc., fundando y motivando ta) violacibn.

4.- COMENTARIOS_Y OPINION:

Este rublo contendré comentarios que resulten pertinentes para e Depar-
tamento del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, a efecto -
de que los tome en consideraci6n al momento de emitir el oficio de pro--

cedencia, la constancia o el oficio de negativa.

Dentro de este punto, se sefialard la limitacidn a la vigencia del contra

to, en el caso de que asi 1o amerite.

Se podrd requerir en este apartado también, se remitan las marcas, paten
tes y su fecha legal a licencias en el supuesto de que no se contengan en

el cuerpo del contrato.
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5.- CONCLUSION:

Se establece en forma expresa que no procede o que si procede la inscrip

cibén o bien se emite Oictamen Previo Negative o Positivo.

Cuando no procede la inscripcién o el Dlctamen Previo es Negativo, es--
porque el acto, convenio 0 contrato en su clausulade contiene violacio--
nes a la Ley sobre el Control y Registro de 1a Transferencia de Tecnolo-
gia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas y cuando si procede o el
Dictamen Previo es positivo en cuando en el acto, convenio o contrato no
contempla contravenciones a la Ley sobre el Control y Registro de la --

Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotac i6n de Patentes y Marcas.

EVALUACION TECNICA.- £n el proceso de transferencia de tecnologia, se ma
nifiestan aspectos de distinta indole que juegan un pape)l importante en-
las condiciones bajo l1as cuales se realiza el traspaso. Estos aspectos-

tienen caracteristicas fundamentalmente de tipo econbmico y técnico.

La evaluacion técnica tiene entonces como objetivo el determinar los as-
pectos cualitativos de la tecnclogla que se adquiere; su ubicacién den--
tro del estado del arte nacional e internzcion2l; y su adecuacién a los-

requer imientos de 13 planta productiva nacional.

Los criterios en los cuales se sustenta la evaluacién técnica dependen,-
por una parte, de la caracterizacién y el alcance de la tecnologia trans
ferida, asi como de cada uno de los diferentes elementos que constituyen

el paquete tecnoldgico ofrecido por el otorgante.



Por otra parte, depende de pardmetros tales como:

- Complejidad de la tecnologlia s transferir

- La infraestructura tecnolégica tanto del otorgante como del re-
ceptor.

- E1 nivel de expefiencia previa de ambos relativo a la operacibn
de la tecnologia objeto del contrato.

- E1 estado del arte nacional e internacional en relacién con los

productos objeto de) contrato.

E1 proceso de evaluacidn se realiza a través de las siguientes activida-

des:

1.- Ubicar a la tecnclogia en el sector ¢ rama industrial a la que per-
tenece, conforme a las actividades prioritarias que establecen las pols-

ticas y planes nacionales.

2.- Ubicar la tecnologia por sus caracteristicas de aplicacién, proceso

producto, operaci6n, maquinaria y eguipo.

3.-  Analizar 13 amplitud y modalidad del suministrc tecroldgico, de --
acuerdo al alcance del contrato, esto es conforme al articule 20. de la-
Ley y las formas que adoptan el traspaso tecnolégico considerando el tipo

de informacidn y la frecuencia del suministro.
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4.- Analizar la complejidad de la tecnologia, la cual se realiza a dos

niveles:

La generacion vy la aplicacion, desde el punto de vista de su generacion,
se consideran a los recursos humanos, econdmicos y materiales, destina-
dos y necesarios para su desarrollo y, desde e) punto de vista de su -~

aplicacidn, los recursos que debe tener el receptor para su explotacidn.

5.- Analizar y comparar la tecnologia contratada en el ambito nacional
e internacional, considerando aspectos tales coms: empresas lideres, --

tendenc ias tecncl6gicas, antiguedad en 1a explotacién de 1a tecnologia,

etc.

6.- Analizar a la empress otorgante en los siguientes puntos:
Inicio de operaciones, nivel tecnolégicc con respecto a 13as empresas 13-
deres, gasto en investigacifn y desarrollo, contrataciones anteriores,-

otras licencias concedidas, patentes generadas, etc

7.- Efectuar un anadlisis similar para la empresa receptora.

8.~ Finalmente, se idenlifica o1 impacto que la tecnologia contratada -

tiene, usando los siguientes parimetros

- Al interior de la empresa:

- Novedad de la tecnologia.

- Productividad



- Costos
- Calidad
- Integracién nacional
- En la planta productiva nacional:
- Destino de la tecnclogia (segin rama de activi-
dad).
- Sustituye importacicnes.
- Consume materias primas Y/0 componentes naciona
les.
- Genera compet itividad
- Crea exportaciones
- Genera empleos

- Ahorra energét ico.
Una vez realizada la evaluacibn, se pueden emitir tres tipss de conclu--
sién:

A) POSITIVA
B} POSITIVA SUJETA A COMPROMISO
C) NEGATIVA.

EVALUACION ECONOMICA

La Evaluacién econdmica de los convenios de transferencia de tecnologia,
comprende dos grandes apartados: ET 3ndlisis microeconimicc y el andli

s is macroeconémico.



El andlisis microeconémico nos aporta elementos Gtiles para tener un co-
nocimienta previo de la empresa receptora, adem&s del lugar que ocups --
dentro del contexto industrial mexicano. Por ende, se indican los si--

guientes pasos a sequir:

1.~ Caracterizacidn econdmica. En este punto se consideran aspectos co-
mo: madurez e integracidén empresarial, de acuerds g 1 antiguedad de la-
empresa y experiencia en el producto; de acuerdo a su tamafo; de acuerdo
3 sus ventas netas y al persgnal ocupado; y el esquema decisional de la-
empresa, el cual estd determinads por la participacidn de Inversibn £x--

tranjera Directa y del teenologista en el capital social de la receptora.

Asimismo, se analiza Ya importancia de la celebracién del contratc pars -
el desempefic de la empresa en relacidn a las expectativas de desarrollo--
de la empresa en base a las ventas netas totales del producto contractual,
utilidades netas del producto contractual y 13 capscidad de praoduccion tg

tal y del producto.

Los indicadores resultantes nos auxilian en el regisiro del comportamien-
to de la tasa de crecimientv en cada uno de los rubros analizades. Esto-
es con la finalidad de constatar si el factor tecnoldgico ha tenido une--
signif jcacién econdmica relevante que deriva necesar iamente en la produc-

tividad total de la empresa adquirente.

También se toman en cuenta el grads de participacién en el mercado nacis-

nal, integracién industrial, nivel de inversién involucrads en el proyecto.



2.~ Andlisis Financiero. En este renglén se utilizan parémetros finan-
cieros referentes a la rentabilidad de 1a inversién solvencia, estabili-
dad y apalancamienta. Estos parametros nos proporcicnan indicadores que
coadyuvan 3 caracterizar a la empresa en estudio y nos proporcionan la--
informacién referente a 18 fortaleza econdmica de la empresa receptora -

analizada.

3.~ 1Impacto Financiero de las Oligaciones Contractuales. Se procede 3-
calcular estimativamente en valor presente, el beneficio econdmico que -
se desea obtener por la tecnologia a transferir, ya se trate de contra--

prestacibn en pagos continuos o sobre pagos fijos.

4.- Capacidad y Potencialidad de la Empresa Otorgante. En este rubro -
se posiciona a 13 otorgante en el contextc internacicnal en relacién a -

sus ventas netas y 3l porcentaje a sus gastos en investigacibn y desarrc-
1lo.

La evaluacidn macroecondmica tiene maycr relevancia para sCeptar o recha-
zar un acuerdo de esta naturaleza, desde el punto de vist3 econémico. Es
to se justifica en la medida en que la operacién de 1a receptora impacta,
de manera positiva o negativa, a la planta industrial y, en consecuencia-
al sistema econémics en su conjunto. Los pascs a sequir se detallan a --

continuacion:

1.- Se lleva 3 cabo la importancia y caracterizacién de la rama de acuer

do a: su situacion, su impacto del producto contractual; y su impacte en

otras ramas.
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2.- Determinacién de las caracteristicas del mercado; es decir, se e -
numeran los principales factores que influyen en la demanda de un pro--

ducto; grado de satisfaccién y el crecimiento (histbricc y esperado).

3.- [Igualimente, se establecen las caracteristicas de la oferta por el-

tipo o grado de competencia que prevalece entre las empresas competido--
ras de la receptora, para 10 cual se recurre @ la estimacién del creci--
miento (histérico y esperado} del producto contractual y productos simi-
lares; la capacidad utilizada y esperada; y el mercado tecnolégico, don-
de se establecen comparaciones entre empresas competidoras con respecto-

al porcentaje de regalias pagado por cada una de ellas.

4.- Se determina el impacto del contratc en la economia nacional, prin-

cipalmente de acuerdo 2 los siquientes parimetros.

- Expectativas de desarrollo en relacidn al volumen de produccién, ven-
ta y utilidades es igual o mayor a las oblenidas por las empresas competi

doras.

- Proporcifn en la utilizacién de insumos nacionales.
- Saldo resultante en la relacidn expsortaciones-pages por transferencia

de tecnologia.

Efecto en el presupuesto de divisas del pais y de la empresa.

Efecto de los pagos sobre 1a balanza de pagos del pafs.
- Sustitucién de impsrtaciones.

- Contribucion al incremento del nivel de emples.
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- £1 porcentaje de regalia en relacitn al promedio existente en el mer-

cado nacicnal.

‘6.~ CONCLUSION: Después de haber recabado toda la informacion necesaria-
para el andlisis respectivo, se procede a emitir la conclusibn de la eva-
luaci6n econdmica, 1a cual puede ser:

- Positiva
- Positiva sujeta a compromisos
- Negat iva.

3.3.  CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE COMRPOMISOS EN LOS CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

En primer Yugar sefalaremos que no todos los contratos sometidos a registro
de acuords 21 articulo segundo de la Ley sobve el Control y Registro de -~
Transferen:ia de Tecrnologia, estén sujetos a comrpomisos ya que existe una-
discriminac idn en cuanto 3 algunss contratos que no scn trascendentes, de -
tal suerte que se establecen criterios para definir cuiles contratos queda-

rén exontos de compromisos.

Estos criterics ¢

< contractual y, por otra,
las condiciones contractusles o5ty sentd los acuerdos eximidos de -

compromiso, son los siguier

- Celebrazdos en términos gratuitos. En virtud de que si bien existen obli
gaciones y derechos, el establecimients de un compromiso podria desalen-
tar la negociacion y se obstaculizaria la sana transferencia de tecnolo-
gia.

-~ Cesiones de marcas o patentes. Debido a que se trata de una operacifn -
donde los derechos y obligaciones se suceden en un lapso de tiempo muy -
reduc ido o instantdneo.

- Celchbrado entre extranjeros. Porque generalmente se refiere a cesiones
de dereochos de propiedad industrial o convenios de cesibn de derechos -
y obligaciones de un contrato previamente celebrado.
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Cuande la receptora opera bajo el régimen de maquiladora. En virtud

de que no se tiene un efectivo flujo tecnolégico.

Contratos de nombre comercial. Por tratarse de acuerdos gue no invo
lucran ninguna transferencia de tecnologia y generalmente la licen--

cia se otorga en términos gratuitos.

Contratos de ingenierfa basica y/o de detalle. Estos acuerdos impli-
can generalmente la contratacidn de trabajos o servicios técnicos es
pécificos diferentes a las operaciones propias del receptor, que se-
realizan en periodos muy variables, normalmente cortos y que depen--

den do1 alcance de los trabajos.

Contratos de servicios administrativos. Por tratarse de acuerdos en
los cuales Gnicamente se busca utilizar la capacidad tantoc en recur-
sos materiales como humangs del oferente, ademds de que estos servi-

cios no implican técnicas del alcance del receptor.

Contratos de asesorfia, consultoria y supervisién. En este tipo de -
contratos se adguieren servicios técnicos para cubrir necesidades es
pecificas y ocasionales, su duracién es por periodcs cortos y que --
generalmente dichos servicios técnicos no estdn incluidos dentro del

objeto social del receptor.

Contratos de distribucitn de programas de cémputo. Unicamente se tra

ta de un acuerdo mediante el cual se conceden representaciones para~

la comercializacion de software.
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Los criterios adoptados para la concertacién de compromisos tanto de ti-
po técnico .omo de tipo econémico, se apoyan en la aplicacién de guias -
metodol6gicas que permiten al evaluador ir aproximéndose en forma gradual
a la definicidn del o los compromisos adecuados para cada contrato. Es-
tas guias metodolégicas se encuentran estructuradas en base a matrices -

de desagregacitn.

Para el caso de los compromisos de indole técnica, se ha establecido una
primera matriz de desagregaci6n (APENDICE 1) donde se conjugan diferentes *
paradmetros. Por un lado, en el eje horizontal se considera la infraes--
tructura tecnolégica del receptor adoptands diferentes alternativas que-
van desde la nula, hasta aquellas empresas que cuentan con buen nivel --
de asimilacion de tecnologia y realizan actividades de investigacitn y -
desarrollo. Por otra parte, en el eje vertical se tiene la experiencia-
previa del receptor, considerdndose, como en e) caso anterior, diferen--
tes alternativas o niveles, los que van desde 13 nula hasta una alta ex-

periencia en la operacién de la tecnologia bajo andlisis.

Una vez definida la matriz, se establecen las diferentes interrelaciones
entre los pardmetros mencionados, donde se incluyan una o mis de las se-
is alternativas de compromiso técnico. las que previamente han sido nume
radas para la facil identificacion dentro de la matriz, correspondiéndo-
le el No.1.-AY Compromiso de Asimilacitn Tecnolbgica, 2: Al Desarroilo-
Tecnolégicoc de Proveedores , 3.- Investigacion y Desarrollo Tecnolégico,

4.- Asequramiento de Calidad, 5.- Uso eficiente de energia y 6.- Eficien

cia y Productividad.



En un segundo nivel de desagregacion segun se aprecia en el APENDICE 2,se
incorporan otros pardmetros. Asi, por un ladec, en el eje horizontal, se
cons idera por separado la inversidn extranjera directa minoritaria o nu
la y mayoritaria, asi como el grado de desarrollo de la tecnologia, con
siderandose tres niveles:embrifnica, crecimiento y madura, seglin se --

definen caracteristicas de cada tipo en ¢! APEMDICE 3. Por otra parte, en
el eje vertical, se encuentra el compromiso o combinaciones de alterna-

tivas de comrpomisos obtenidos por discriminacién de la matriz anterior.

Ante una situacidn donde existe una nula o minoritaria participacion de
inversién extranjera directa, las acciones a concertar deberdn ser en una
primera instancia, la de asimilacién de tecnologia, mientras que en una-
empresa con inversidn extranjera directa mayoritaria, se reguiere ir mis
allad; esto es, no sdlo que 18 empresa detente la tecnologia adquirida, -
sinc que la disemine o que contribuya a la innovsecién y al desarrcllo --
tecnoldgico del pais, de ahi que los compramisos para este tipo de empre
sas, contemplan trabajos de desarrollo tecnoldgico de proveedores y de -

invest igacién y desarrollo.

Para establecer compromisos de cardcter econfmico, .e consideran los si-

guientes aspectos:

A) Tamefic de empresa:
De acuerdo a la clasificacién de la Direccién General de la Pequefia
y Mediana Industria:
- Pequeds

-  Mediana
- Grande



8)

c)
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Inversign Extranjera en el capital social de 1a receptora:

- Nula
- Minoritaria

- Mayoritaria

De acuerdo al sector industrial, que corresponde a la clasificacifn

del Programa Nacional de Fomento Industrial y COmercio Exterior, --

1984-1988, APENDICE 4.

- Sustitutivo de importaciones o endégeno en 1990
- Sustitutivo de importaciones o end6geno en 1984 que se tornard en
exportador en 1990.

- txportador en 1990

Asimismo, se toman en cuenta otros parémetros que coadyuvan a reforzar la

toma de decisiones relativa a la formulacidn de concertaciones de caréc-

ter econdmico, tales como:

Nivel de exportacién promedio de las empresas mexicanas ubicadas en

la rama de actividad econémica en que se inscribe el producto obje-

o

0 del contrato (actual potencial). A mayor nivel de exportaci6n -

©»
s

wrocurard cbtoner un mayor nivel de compromiso,

Existencia de una demanda especifica por el products contractual en

el mercado potencial (actual y potencial), A mayor demanda, mayor ni

vel de compromiso,
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Existencia, magnitud y expectativas de una demanda insatisfecha por
el producto contractual en el mercado interno. A mayor demanda in-

satisfecha, menor nivel de compromiso.

Contratos que impliquen la explotacitn de Derechos de Autor o Licen
cia de Marca no vinculado con Asistencia Técnica. Alto nivel de --

compromiso.

Comportamiento histérico de exportaciones del receptor. 5i la ten--

dencia es positiva, mayor nivel de compromiso.

Cuando ya se ha considerado todo el conjunto de factores que pueden
influir en 13 determinacién de compromisos econémicos, se procede --
3 establecer e) mds adecuado. De esta forma, los elementos analiza-

dos pueden confluir en tres tipos de concertacién econdmica.

Programa de Exportaciones.

Se establece un Programa de Exportaciones, cuando:

A} E1 tamado de la empresa es mediana o grande.
Existe participacion minoritaria o mayoritaria en el capital so-
cial de la receptora.
Pertenece al sector sustantivo de importaciones o endbgeno en --
1990, o sustitutivo de importaciones o enddgeno en 1984 que se -

tornaréd en exportador en 1990.



B) EV tamafio de 1a receptora es pequefia, mediana y grande,
Es indiferente la existencia de inversién extranjera directa en

el capital social de 1a receptora.
Pertenece a los sectores: sustitutivo de importaciones o endbgeno
en 1984 que se tornard en exportador en 1990, o exportador en -

1984.

2.~ Compensac i6n de Pagos por Tecnologia,

Se decide concertar una accién de este tipo cuando se cumplen Jas si
guientes premisas:
- La licenciataria es Mediana o Grande.
- La estructura del capital socia) de 1a receptora no tiene rele--
vancia.
- E1 producto contractual pertenece a los sectores sustitutivo de
importaciones o enddgeno en 1984 que se tornard en exportador en

1990, o exportador en 1984.

3.~ Presupuesto Favorable de Divisas

Este compromiso se establece cuando:
- E) tamafioc de la receptora es Mediana y Grande.
- lLa Inversién Extranjera directa participa en el capital social -

de” la receptora en forma mayoritaria o minoritaria.
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El producto contractual pertenece a los sectores sustitutivo de
importaciones ¢ endbgeno en 1984 que se tornard en exportador en

1990, o exportador en 1984.

Se hacen combinaciones de dos compromisos econémicos en el caso
de que la empresa sea Mediana o Grande; la inversién extranjera
directa sea minoritaria o mayoritaria y el producto contractual
pertenezca a los sectores sustitutivo de importaciones o end6--
geno en 1984 que se tornard en exportador en 1990, o exportador

en 1984.

La empresa es grande; existe participacién mayoritaria en el ca-
pital social de la receptora y pertenece al sector sustitutivo -
de importaciones o endégeno en 1984 que se tornard en exportacio

nes en 1990.



CAPILTULO IV
COMPROMISOS
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4.1 CONCEPTO DE COMPROMISQ Y SY NATURALEZA JURIDICA

En ejercicio de las atribuciones contenidas en la Ley sobre el Control y
Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Pa-
tentes y Marcas que en este captitulo analizaremos; la Direccidén General-
de Transferencia de Tecnologia cuenta con plenas facultades para concer-
tar compromisos de cardcter técnico y/o econdmico, con 1as empresas con-
tratantes de tecnalogia, compromisos que se derivan de los criterios que
fueron seiialados en el capitulo anterior de este trabajo, es por eso que
para afectos de esta tesis, surge la necesidad de definir e identificar-

que se entiende por compromisos.

En 13 acepci6n de 13 Rea) Academia de la Lengua Espafiola, compromiso es-

"obligacidn contraida, palabra dada, fe empefiada". {69).

Para efectos de este trabajo 12 definicidn de compromiscs que utilizare-
mas es la obligacién contraida en forma oxpresa por el adquirente de teg
notogta para efectuar un hacer de cardcter técnico y/o econémico en bene

ficio de dste y del pais.

Uns vez establecido qué se entiende por compromisos sefialaremos sus prip

cipales caracteristicas y en qué forma opera en 1a practica.

(69 ) Dicciorario de la Lenguwd Espafola. Ed. Espasa Calpe. 193, Ed. Medrid, 1970.
pig. 33
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E1 compromiso es un acto administrativo toda vez que "existe una manifes
tacién externa de voluntad, que expresa una decisi6n de una autoridad ad

ministrativa competente, en ejercicioc de la potestad poblica*{70).

Para apoyar lo anterior comentard los elementos del acto administrativo:
sujeto, voluntad, objeto, motivo, finalidad y forma, elementos contenidos
en los compromisos concertados por la Direccibn General de Transferencia-

de Tecnologta.

SUJETQ

E1 sujeto activo creador del acto administrativo que emite el oficio que
contiene los compromisos es la Secretaria de Comercio y Fomento Indus --

trial, a través de 1a Direccidn General de Transferencia de Tecnologia.

El sujeto pasivo es la empress adquirente de tecnclogia en virtud que es-

te se compromete a efectuar un programa de cardcter técnico y/o econdmico.
Manifestacidn externa de la voluntad administrativa.

La voluntad exteriorizada de la Direccion General de Transferencia de Tec
nologia generadora del acto administrativo se efectia en forma espontdnea
libre sin vicios, error, dolo, violencia y de conformidad con lo estable-
cido por la Ley scbre el Control y Registro de 13 Transferencia de Tecno-

logia y e) Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas,

(70) Miguel Acosta Rarero. Jeoria General de !;gr_gm Adninistrative, 4a. Edicion. Edit.‘
Porrua. S.A., México 7981, Pag. 356 y 35/,
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Objeto o contenido del acto administrativo.

E1 acto administrativo que contiene los compromisos, €1 objeto es la obli-
gaci6n a cargo del receptor de la tecnologia para que este presente cumpla
y se apruebe a satisfaccién de la Direccidn General de Transferencia de --

Tecnologia, Programas de cardcter técnico y/o econdmico.

De lo anterior se desprende que el objeto estd determinado, posible fisica
y juridicamente, licito y realizado dentro de las facultades otorgadas por
la Ley sebre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el-

Uso y Explotacién de Patentes y Marcas.
Forma de los actos administrativos.

“La forma constituye un elemento externo que biene a integrar el acto ad--
ministrativo. En ells quedsn comprendidos todos los requisitos de cardc--
ter extrinseco que la Ley sefiala como necesarios para 1a expresion de la -

voluntad que genera la decisidn administrativa“., (71).

E1 acto administrativo que contieng los compromisos de 10s contratos de -
Transferencia ge Tecnologia se manifiesta en forma escrita a través de un-
of icio que establece que el contrato presentado para su aprobacién e ins--
cripcidn ante el Registro Nacional de Transferencia'de Tecnologia esta =--

sujeto & la aceptacién "expresa" de la empresa licenciataria de tecnolo--

(71) Gabiro Fraga.Derechs Adninistrativo. Edicién Edit. Porrda. S.A. México 1968. psg. 299.
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gta para que dsta presente cumpla y se apruebe a satisfaccion de la De--
pendencia del Ejecutive Federal anteriormente menc ionada, programas de -

cardcter técnico y/o economicos.

Lo anterior representa a los particulares una garantia de regularidad -

en la actuacién administrativa.

MOTIVO.

£1 motive o la motivacién del acto administrativo es el antecedente de --

hecho o de dereche que provoca y funda su realizacidn.

E1 motivo que da origen a los compromisos se estipulan e los of icios que
emite la Direccidn General de Transferencia de Tecnologis motivos que de-
penden de las caracteristicas de la empresa licencistaria y del tipo de -

COmMpromisos

FINALIDAD.

E1 fin gue se pretende alcanzar en los compromisos técnices y/o econbmi--
cos depende de las caracteristicas propias de la empresa licenciataria de

tecnologia y del tipo de compromisos.

Para tener mejor claridad de los elementos del acto administrativo que - -
cont ienz los compromisos comentaré cdmo aparecen 10s mismos en la practi--

ca.
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En el capitulo anterior establecimos qué contratos presentados ante ia --
Direccién General de Transferencia de Tecnologia para su aprobacitn e ing
cripcibn en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia estdn su-

jetos a la presentaci6n de programas técnices y/o eccnémicos.

Una vez determinado que el contrato cumple con lo dispuesto por la Ley -
sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y-
gExplotacién de Patentes y Marcas y declarada procedente su inscripcién, -
Ya Direccién General de Transferencia de Tecnologia emite un of icio APEN-
DICE 5 en donde ademis de senalar lo antericr se establecen los compro--
misos de caricter técnico y/o econdmicos a los que va a quedar sujeta la
inscripcifn del contrato storgande ast mismo un pliazo de 15 dias habiles-
para gue la empresa {sujetc pasivo) manifieste: 1) £n forma expresa su -
aceptacisn para llevar 3 cabo diches compromisas 2) En caso contraric lo-

que & su derecho convenga.

En el primer caso, es decir si la empresa comprometida manifiesta su acep~
tacidn de presentar a satisfaccidn de la Direccién General de Transferen--
cia de Tecnologia el compromiso a que guedd sujeta la inscripcibn de su --
contrato, 1a Autoridad toma ncta de dicha aceptacion, remite un of icio --
APENDICE 6, y 1a constancia de inscripcion concediends un nueve plazo para

dar cumplimiento al programa establecido.

En el segundo caso, la empresa pueds intergoner el recursc administrativo-
de reconsideracién, con fundamento en el articulo 130. de la Ley sobre el
Control y Registro de la Transferencia de Tecnologis y el Uso y Explota--

cidn de Fatentes y Marcas y &) articuls 32 del reglamento de Ja misma



4.2 FUNDAMENTO LEGAL DE LOS COMPROMISOS

En el primer capitulo sefalamos que uno de los cambios mas importantes de
1a Ley sobre el Control y Reqistro de la Transferencia de Tecnologia y --
el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas era el articulo 90. ya que este
extieﬁde su ambito de competencia no s6lo a la revisién de los contratos,
sino ademds hace factible que la Autoridad aplicadora de la Ley puede fi-
jar politicas de reguiacién para la Transferencia de Tecnologia y promo--
ver el deserrcllo tecnolégico racional a través de diversos mecanismos y-
compromisos que resultan aplicables, de acuerdo a los sectores y activida
des que los diversos planes y programas del Gobierno Federal han conside-

rado como prioritarios.

Los criterios y mecanismas previstos en la Ley sobre el Control y Registro
de 1a Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacisn de Patentes y Mar
cas, para el logro de las politicas en materia de Transferencia de Tecno--

logia estén contenidos en el articulo 9o0. que a la letra dice:

ARTICULO 90.- Con relacién a la presente ley, la Secretaria de Comercio -

y Fomento Industrial tendrd las siguientes facultades;

FRACCION 1.- Resolver en los términos de esta Ley sobre las condicio-
nes en que deba admitirse o denegarse 15 inscripcién de los actos, con

venios o contratos que le sean presentados;
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FRACCION 11.- Fijar las pcliticas conforme a las cuales debs regularse

o admitirse la transferencia de tecnologia en la Repiblica Mexicana de

acuerdo con los siguientes criterios,

A)  Orientar adecuadamente la seleccidn tecnoldgica

8) Determinar los limites miximos de pago de acuerdo con el precio
menor de las alternativas disponibles a nivel mundial conforme--

a los intereses de México.

C) Incrementar y diversificar la produccién en bienes y actividades
prioritarias.

D) Promover el proceso de asimilacitn y adaptacién de la tecnologia-
adgquirida.

E) Compensar pagss, 3 través de exportaciones y/o sustitucién de im-
portaciones.

F}  Orientar contractualmente la investigacién y desarrolle tecnalégi
co.

G) Propiciar la adquisicién de tecnslogie innovadora.

H}  Promover la reorientacitn progresiva de la demanda tecnolégica ha
cia fuentes internas y fomentar la tecnclogia nacicnal.

FRACCION 111.- Establecer los mecanismcs adecuados para la correcta -

evaluacién de los actos, convenios o contratos que congzca, pudiendo -

al efecto requerir la informacién que estime necesaria;

FRACCION IV.- Promover el desarrollo tecnoldgico nacional a través de-

mecanismos de politica industrial,



142

FRACCION V.- Cancelar la inscripcién de los actos, convenios o con--
tratos a que se refiere el articulo segundo cuando se modifiquen o al

teren contrariando lo dispuestc en esta Ley;

FRACCION VI.- Verificar en cualguier tiempo el cumplimiento de lo --

dispuesto en esta tey. . . . . ."

De lo anterior se concluye y de acuerdo con las facultades previstas en --
las fracciones I y Il del articulo que se comenta, el Registra Nacional --
de Transferencia de Tecnologia, tiene plenas facultades para establecer --
compromisos concertados de carécter técnico o econdmicc mismo que a con--

tinuacion se sefalan:

TECNICOS.

- Asimilacién de tecnologia

- Desarrollo tecnol6gico de proveedores
- Investigacion y desarrollo tecnoldgico
- Aseguramiento de calidad

- Uso eficiente de energfa

- Eficiencia y productividad

ECONOMICOS.

- Exportaciones
- Compensacidn de pagos por tecnologia

- Presupuestc favorable de divisas
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4.3 TIPOS DE_COMPROMISOS.

COMPROMISOS DE TIPO TECNICO

ASTMILACION DE TECNOLOGIA.

La asimilacién de tecnologia es un proceso de aprovechamiento racional y -
sistematico del conocimiento, por el cual, el que tiene una tecnologia pro
fundiza en su conoc imiento incrementando el avance en la curva del aprendi

zaje respecto al tiempo.

En este sentido, e1 compromiso de Asimilacién de Tecnologia consiste en --
iniciar & la empresa receptora de la tecnologia en un llamado proceso de -
gestidn tecnolégica, fase necesaria si se desea lograr una autonomia tec--
nolégica. Su finalidad principal radica en garantizar el aprendizaje de -
1a tecnologia a nivel empresa para trascender 3l dmbito meramente indivi--
dual, siendo parte importante de este proceso la difusién de la informa --
citn a Jos niveles gerenciales y operativc, ast como un eficiente controi-

de la misma.

DESARROLLO TECNCLOGICO DE PROVEEDORES

Este compromiso obligs a la empresa comprometida a proceder, en forma --
gratuita a recopilar, general y suministrar a sus proveedores la informa-
cibn y asistencia técnice que les permita proporcionarle materias primas,
insumos intermedios, partes y refacciones de maquinaria y servicios diver

s0s en mejores condiciones de calidad, precis y servicio, el proveedor --
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es visto como parte integrante e importante de 13 empresa y3 que en ia me-
dida en que cumpla ef icientemente con sus entregas, tsnto en catlidad, pre-
cio y tiempos de entrega, permitira a su ciiente efectuar con mayor previ-
cifn su planeacisn de manfuactura y en consecuencia de vents, eliminando -

costoscs inventarios, tanto de materia prima como de producto terminado.

En edicién a lo anteriormente expuesto, la importancia de este compromisc -
radica en que se establece, preferentemente a la gran empresa, buscando --
que se beneficie directamente a la micro, pequefia y mediana industria, a -
través de un importante efecto sinergétics. Es decir, en la medida en que
Ya gran industris adquiera tecnologia moderns de alto nivel, en relacién -
directa hard que sus proveedores tengan que Superarse en sus procesos de -

manufactura.

Cabe sefalar que este compromiso puede coadyuvar en forma importante 3 --
sustituir importaciones, ya que al detectarse la c¢ronica importacidon de --
un insumo por parte del receptbr de tecnologia el desarrollar proveedores
debe orientarse a promover la fabricacion local del bien que se imports, -
siempre y cuando los voldmenes de consumo internc sean adecuados para jus-

tificar eventuales inversiones en infraestructura pers su preduce idn.

INVESTIGACION Y DESARRQLLO TECKOLOGICO

Este compromiso se constituye en el de mas alto nivel, ya que presupone la

existencia de capacidad tecnoldgica y potencial econémics para scportaric.
En esta opcitn se presenta 13 real posibilidad de generar tecnologis en -

México, desafortunadamente por ahora, en forma complementaria 3 Ja adqui -



sicisn de tecnologia externa. De acuerdo a situaciones reales esta acti-
vidad es susceptible de llevarse a cabo dentro de las instalaciones de -
1a empresa receptora, si su infraestructura se lo permite o bien desarro-
1larla en unibn a un centro nacional de investigacioén y desarrollo tecno-
16gico.  De acuerdo a estas dos alternativas, preferentemente, se busca-
que e) proyecto de investigacidn y/c desarrollc tecnolégico se efectde en
colabgracién con un centro nacional de excelencia, fundamentalimente basa-
dos en el efecto de difusidn de tecnslogia que tendria lugar, ademds de -
- aprovechar capac idades o¢iosas en nuestra infraestructura cient{fica y tec
nolégica. Por otra parte, se sientan las bases para una mayor comprensién
de intereses entre ampas partes. Es decir, que la empresa conffe en la --
capacidad de 1os centros de investigacién y desarrallo tecnolégico y que -
éstos, a su vez, entiendan que la industria necesita soluciones practicas-

a problemas concretos.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Este compromiso tiene como finalidad 13 mejora de calidad en todas las em-
presas atendiendo a las necesidades de los clientes. Es un programa que -
tiene como objetivo que la sociedad se vea beneficiada, con el traspaso --
de ciencia y tecnolegia, con productos y servicios gue satisfagan sus ne--
cesidades. Al mismo tiempo de que la empresa logre aumentar su productivi
dad proporcionando un producto o servicio en el cual su calidad haya sido-
diseminada, producida y conservada a un costo econémico y que satisfaga --

por enterg al consumidor.



PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGIA

Su cbjetivo central es €} de limitar el crecimien;o de 1a demand:s de ener-
gfa con respecto al crecimiento econémico a través de una eficiente admi--
nistracién energética, definiends ésta como e conjunto de esfuerzos en --
lazados y estructurados para lograr la mayor eficiencia posible en el sumi
nistro, conversidn y utilizacidn de la energia, sin detrimento de la produc

tividad y sin disminuir &1 nivel de vida de la sociedad.

Las implicaciones del ahorro de energlia son fundamentales ng s6lc para el-
sector energético, Sing que para la econcmia en su conjunts. E1 nivel de-
eficiencia energetica de la planta productiva en los paises desarrcllados-
se ha incrementads afoctandsse en forma directa las politicas de desarrc--
V1o industrial., Lo anterior ha tenids incidencias ¢laras en 21 acelera--

miento del cambic en

w

estructurs industr i3

, 31 ganar tarronc las Lecno-
logias mencs intensivas en el yse de la energis, 13 electrinicz, s bictog

nclogia y las telecomunicaciones.

PROGRAMA DF EFJCIENCTA ¥ PRODUCTIVIDAD

Mediante este tipo de concertacidn so intents que 13 emor

I3 supere sus --

niveles de productividad y eficiencia mediants un aprovechamients mis ra--
cional de Jos recurses humancs, materia prim: y equigs, 3 “ravés de cong--

cer en mejor forma la tecnclogia con la que cpera y de res

izar adactacic-
nes capaces de traducir

2n suscentibles reduccicnss de 2sstos.
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COMPROMISOS DE TIPO ECONOMICO

PROGRAMA DE EXPORTACIONES.

Es evidente que unc de 10S puntosmdulares dentrc de los objetivos de la -
Politica fcondmica en la presante administricidn lo constituve la activi-

dad exportadora, en dos vertieates principales:

Diversificar las cxportaciones tatales y utilizar capacidad instalada ocio
sa, derivads de la contraccién de la demands interna canalizando el exce -
dente J2 la oferta hacls los mercades internacionales, De ests manera, es
te compromise se constituye en una zlLernativa dti) para iniciszr a una em-
presa en su ralacion comercizal con €) extericr o bien para fartalecer las~

exportaciones de una empresa que en forma incipiente les esté afectande.

PROGRAMA COMPENSATORIQ DE DIVISAS.

Este representa la sasgunda opcidn on el drea econdmica. A di-
ferencia del programa de exportacicnes, este compromiso s7 establece 1§-~
mites inferiores para el Programs. £s decir, se busca que al menos los-
pagcs derivados de la contratacién tecnolégica sean compensados con expor
taciones en ung relacién minima do 1 a 1. Asi, 1o 3dguisicidn de tec -
nologia, sobre la base de este comrpomisc, no results cnerosa al pais en

térmings de divisas. En forma general se establece que este tipo de -~

compramise se dirige, por una parte, i aguelias ampresas ys ¢
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experiencia previa en 13 exportacidén y por otra parte, a8 empresas que con
tratan tecnologias para la fabricacion de satisfactores cuya demanda es--
pec{fica estd por cubrirse, o bien, que los preductos objeto del contrato

sean requeridss por los mercados internacionales.

PRESUPUESTQ FAVORABLE DE DIVISAS

Dentro de los compremisos de tipo econbmico representa 1z alternativa de -
mas alto nivel, ya que como su nombre Jo indica, su aplicacibn debe arro--
jar un resuitado neto superavitario respecto de regalias y exportaciones.

Los pardmetros principales para su fijacitn son similares a los observados
en el programa compensatorio de divisas, es decir, de acuerdo a la capaci-
dad de exportacion de la empresa su tradici6n exportadora y el tipo de --

bien que se va a fabricar. Sin embargo la diferencia se da fundamental--

mente, en o1 tipo de bien a fabricar, de manera que, pcr ejemslc se manu--
facturen productos no prioritarios pero necessrics en una sociedad de con-
sumo, y que su fabricacién aporte benef icios tengibles er terminos de divi

$as.

4.4  EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS COMPROMISOS.

Lta evaluacién, seguimients y control de los comoromiscs se dé a partir-de
que la empress licenciataria de tecnologia presenta ante 1a Autoridad com
petente el o los programas a que quedd sujeta la inscripcién de su contra-

to de traspsso tecnsidgico.
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Una vez presentado el Programa la Direccién General de Transferencia de

Tecnologia evalda el programa, mismo que debe contener lo siguiente:

Compromisos técnicas.

- Organigrama de la empresa

- Lay out de la planta

- ta forma de organizacién del archivo tecnoldgico y quienes tienen -
accesc a &1, y con qu2 frecuencia.

- Programac i6n de 1a capacitacién técnica de su personal.

- Metodologia para llevar laz actualizacién tecnolégica.

- Los formatos de control del procesoc, producto y produccidn.

- Presupussto asegurado para el desarrcllc de la tecnologia adquirida.

- Calendarizaci6n de actividsdes del programa (ruta critica)

Compromisos econdmicos.

- Pedimentos de exportaciones
- Las formas de retencidn del impuesto sobre la renta por pagos al ex-
tranjero (Hir3).

- Calendarizacién de 1as actividades del programa.

Una vez evaluado lo anterior, dicha Autoridad pusds emitir dos tipos de --
resoluciones: la primera, requiere a la empresa comprometida para que €5~
ta presente informacién, complementaria para 13 aprobacién de su programs,
la sequnda aprueba el comrpomisc en los términos en que fué presentado -«

otorgindele un plazo que pusde ser semestral o anual para gue presente re-



portes de avance de dichos programas, el plazo anterior depende de las --

caracteristicas propias de la empresa y del Programa presentado.

Con estos reportes la Autoridad efectda el seguimiento y el grado de avan-
ce de los compromises, teniendo la facultad que la Ley le confiere para --
efectuar la comprobacidn y verificacién de Tos mismos mediante visitas de-
inspeccidn ocular escogidas de los mismos al azar mismas que son realiza--
das por un grupc interdisiplinaric de funcicnariss de la Dependencia del -

Ejecutivo Federal antes citada.

4.5  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.

Las sanciones por incumplimiento de los comrpomisos establecidos en los -
contratos presentados ante el Registro Nacional de Transferencia de Tec -
nologia se establecen en el articulo 9o0. fraccitn V¥ y el articulo 38 y 71
del reglamento de 1a Ley que se comenta tods vez gque dicnos articulos esta

blecen:

ARTICULDO 38 DEL REGLAMENTO; ". . . . . Cuando exista confcormidad relativa-
a los condicionamientos, €sta debers manifestarse en forma expresa, con --
la aceptacibn que su incumplimiento injsutificado gemerari que la inscrip

sea cancelada".

ARTICULO 71 DEL REGLAMENTO; “E1Y Registro podrs cancelar Ya inscripcion de-
un acuerdo cuando concurran las circunstancias descritas en el articulo --

95. fraccisn V de 15 Ley. . . .
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ARTICULO 90. FRACCION V. DE LA LEY. “Cancelar 1z inscripcibn de los ac-
tos, convenios o contratos a que se refiere el articulo segundo cuando -

se modif iquen o alteren contrariando lo dispuestc en esta ley".

De lo anterior se depsrende que una vez que la empresa receptora de tecnp
logia manifieste en forma expresa su conformidad de presentar el o los --
compromisocs a 10s que guedé sujeta 1a inscripcién del contrato presentado

a registro, deberd llevarlos a cabo en el tiempe y 13 forma que al efec

to se ha indicade ya que en ¢aso contrario su actitud motivaria a la Di -

reccifn General de Transferencia de Tecnclogia a hacer uso de las facul
tades que le confiere el articulo 9o. fraccién ¥ do Ja Ley en materia, y-
el art. 71 del'reglamento de la misma, cancelands los efectos de inscrip-
ci6n del contrato da méritc con tod2s las consecuencias inherentes estable

cidas en los articules 60. y 1lo. de la misme Ley.

4.6 COMPROMISOS CONCERTADCS

De acuerdo con la Politica de Concertacisn doi Gobierno Fedaral, la Di -~
reccibn General de Transferencia de Tecrologia, ha mantenido sus esfuer -
205 para concertar metas y compromisos con las empresas del sector produc
tivo y de servicics que adqu

los beneficcs implicitos en

Esta concertacidn de meras y compromisss se sustenta, comd va se ha dichs

en 2] 3rttzyls Oc, do 13 Ley sonre o) Contre) o Zegistrs o 13
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cia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas a través --

de 1a Direccibn General de Transferencia de Tecnologia.

Los compromisos que se han concertado a partir de la publicacibn de 1a ac
tual Ley de acuerdo a la Direccidén General de Transferencia de Tecnologia,
ascienden al mes de octubre de 1988 a un total de 1166, de los cuales 840

son de tipo técnico y 326 de tipo econdmico.

De los compromiscs econdmicos 204 son de exportacicnes, 90 de presupuesto
faversble de divisas y 32 de compensacién de divisas, mismos que 3l mes -
de octubre de 1988 han generado exportaciones por 1500 miilones de d&la--

res,

Por 1o que se refiere a los compromisos técniccs 411 san de asimilacibn -
de tecnologia, 176 de Desarrollo Tecnolbgico de Proveedcres, 148 de inves
tigacién y Desarrollo, 80 de Asequramiento de Calidad, 22 de Eficiencia--

¥ Productividad y 6 de Ahorro de energta.

E1 total de compromisos se han concertado con 644 empresas lo que resulta

en un indice de concertacidn de 1.81 compromisos por cada empresa.

Por 1o que se refiere al programa de asimilacién de tecnclogia, este ha--
fructificado en 1a formacién de 110 archives tecnclgoiccs de empresa, y -

12 ejecucisn de 403 cursos de capacitacién tecncligica con 9162 partici-

pantes,
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E1 Programa de Oesarrcllo Tecnolégico de Proveedores, ha dado como resul-
tado que de 176 empresas comprometidas han cesarrollado un total de 1348
proveedores dan un promedio de 7.84 proveedores por empresa en un 13psc
de 4 afos, sienda las principales formas de apsyc 13 asistencis técnica y
el suministro de conocimientos técnicos para mejorar 1a calidad de sus ~-

productss.

Los resultados obtenidos en e3 contexto del Programa de Investigacién y -
Desarrollo, se reflejan en la realizacién de 321 proyectos especifices, de
153 cuales 132 y3 han side terminadas y 185 mis se encusntran en proceso,
siendo el costo promedic por proyecte de 75000 dslares y la erogacién to-

tal aproximada de los 24 000,000 délares.

Desde 1z perspectiva de la evolucién de 15 Direccitn General de Transfe--
rencia de Tecnolagia, durante la actual administracién en relacién a los
lineamientos contenidos <n el Programs Hacisnal de Desarrcllc 1983-1988,
los resultados obtenides por la operacidn de esta Direccidn General, in-
dican que Ja politica instrumentada en esta Materia, ha coincidido con -
los lineamientos fundamantales que comprende la estirategia econdmica y -

social d2 este plan.

Finalmente conviane mencionar que la poditica de transferenciz de tecno--
logia adoptada ha side un factor primordial en la censecusidon de los lo--
gros obtenides considerandsc que I3 premiso bdsica radica en tener acceso-

a tecnologias con calidad sin antepcner su costo, nu2sto que de 1o con--
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trario se nulificarian los incentivos para que las empresas adquiriesen -
la mejor tecnologia, lo cual a su vez redundaria en detrimento del desa--

rrollo techolégicc nacional.

Lo anterior implica que la operacitn de la Direccibn General de Transfe-
rencia de Tecnologis no se 1imita a 1a regulaci6n de la transferencia de
tecnologia en México, ya que ha sido interés del Gobierno Federal forta-
lecer y fomentar el desarrollo de la Planta Productiva Nacional, al igual

que el apoyar 1as labores de investigacién y desarrcilc de nuestro pafis.
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CONCLUSTIONES

PRIMERA:  Del estudis de la logiclacidn del Jandn, Brasil, Grupo Anding y
Argentina, e desprende que €stas ng contemplan facultades pars 1a Autori-
dad reguladora del Traspaso Tecnoldgico,psra concertar compromisss como en
2l casc de 1a Ley vigente mexicana que reguls la Transferencia de Tecnclo-

gia.

SEGUNDA:  La Ley Mexicana de 1972 cumplid su funcién para 1o cuzl fue pre
vista, registrar contrates de tecnclogia, pero se quedd atrds on cuanto a-
una mejor seleccidn de la misma, vy la de hacer trascender los beneficios -

de la tecnclogia hacia las usuarics d= esta.

TERCERA: La Ley sobre e} Control y Registro de 1a Transferencia de Tecno
Yogia y 1 Uso y Explotacion de Patentes y Marcas, es de orden piblico e -
interés social, por Yo que pretende dar elementss que apoyen la capacidad-
negociadora de) empresario mexicano, 3 fin de que obtenga la tecnclogia en
las mejores condiciones de calidad y precio, evitando ia imposicion de --
cl8usulas restrictivas, que constituyen un desestimulo a la investigacidn-

y al desarrollo tecnoldgico.

CUARTA:  ta Ley de 1982 amplis v mejora la esfera de aplicacisn de 1a -
anterior ley, ya que ésta = través de lo estipulado en el articulo 9o.otor
g3 facultades a 13 Secretaria de Comercio y Fomentc Industrial cars esta--
blecer mecanismos que a Lravés de 4stos se promueve el desarrollo tecnolé-

+ gico nacional.
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QUINTA: £} procesa de industrializacidn en Méxics, ha side lento, en --
virtud de que no se habia fomentads el aspecto tecnoldgico referente 3 1a

negeciac ibn, recepcifn y adaptacidn, sin embargs en la actualidad 13 ley-

y las facultades de que dota al Registro Nacional) de Transferencia de Tec
nologia constituyen olemsntos gue aplicados en la forma més adecuada lo--

grardn ung iodustrializacisn ¢61ida y mds acelerada.

SEXTA:  E1l contrato de traspaso tecnslégice es un acuerds de voluntades-
por ¢l cual dos o mds perscnas fisicas o morales que persiguen fines dis-
tintos, adecuados a la Ley, se comprometen a transmitir inmediata, diferi
da, temporal o permanentemente derechos y cbligacicnes que tienen una --

naturaleza especifica que es la tecnologia patentada o no patentada.

SEPTIMA:  EY Registro Nacicnal de Transferencia de Tecnologia tiene a su
cargo 1a aplicacidn de la Ley, y en consecuencia debe tutelar los intere-

ses del pais en general y del empresario en particular.

OCYAVA: Las Opticas bajo 1as cuales se evalis el contratc de transferen
cia de tecnologia responden cabalmente a las pretensicnes que la ley se -
ha fijado, en ese sentido observamos que la evaluacién legal evita la in-
clusisn de practicas restrictivas. L3 evaluacién técnica atiende a cir-
cunstancias relativas a 1a calidad misma de 1a tecnologis, y la evaluacién
econdmica determina si 13 contrapresiacion pretendids por 1a tecnclogia,-

guarda ¢ no justa relacibn,
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NOVENA: Los compromisos concertados por 12 Autoridad aplicadora de la -
Ley sobre el Control y Registrs de la Transferencia de Tecnologia y el Uso
y Explotacién de Patentes y Marcas tienen como principal funcién la de --

otorgar beneficios a la empresa compradora de tecnologis y 3l pais.

DECIMA: Los abjetivos de lgs compromisos son que la empresa licenciata-
ria de tecnologia, asimile la misma, disemine la informacidn tecnolégica -
contratada, a sus empleados, suministre & sus proveedores 1a tecnologia 1i-
cenc iada para que €stos tengan mejor calidad, precic y tiempc de entrega -
en sus productos, ahorro de energia, eficientar 13 productividad de la --
planta; genorar su propia tecnolcgia con apoyo de 1os centros nacionales-
de investigacidn y desarrollo tecnoldgico y compensar 15s pagos de 13 tec-

nologiz contratada a través de exportaciones.

DECIMA PRIMERA: finalments, serda conveniente que existieran reuniones, --
seminarios, cursos, etc., en forma neriddica a3 las aque a<istieran represen
tantes 42 la industria, de Yos centros de investigacitn y de desarrollo --
tecnoldgico, de la administracion pablica y colegic de 3bogsdes entre otros,
para poder duscutir las ventajas y desventajss de los cocmpromiscs concerta-

dos nor el GobDierng Federal.
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APENDICE 1
1A 0E TEOQLOGIA

Ter. NIVEL OE CESAGREGICION
CETERMINACION [ COMPROMISOS TECHICO6 A LOS CONTRATOS OE
TRANSFERENC

HULA

UICHENTE ABRATD
RIO PIRA L CONTRAL
£E CALIDD 6L (L0S)
FROUCTO {S) CBETO-

(S} COMRACTUAL (ES) | CA.

UAFRATIRIO UE 0BYTROL

DE CALIDAD Y UNIDACES -
DE INGENIERIA Y/0 0ESA-
FROLLO OE NUEVA PRACTL

CUBNTA (O N PRO-
GRAMA OE ASIHILA-
CION DE TEQURLOGEA,

REALTZA FCYIVIDA

ASIMILLOE TEC.

CUENTA OON N -
PROGRAVA CE ASI-
MIL. DE TEC. ¥ -
REALIZA ACT. TE
INVEST, Y DESA-
L0,

PECIALIZADG EN ACTIVT
DATES SUSTHCIASENE
DIFERENTES A LA 06 0§
JETO CONTRACTUAL

163

16 3

163

263

1,263

1,263

MINIVA POR ESPECIAL-
ZSE LA BMPRESA BN
TIVIGAES SIMILARES R
LA CEL OBJETO CONTRAC

163

163

1,23

2,364

2,3, 6566

16263

1,2,3,4,50 6

234,566

1,244,566

34,566

23,4506

34,566

85t



APENDICE _ 2
DETERMINACION DE COMPROMISOS TECNICOS A LOS CORTRATOS
OF TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

25, MIVEL DE DESAGREGACION

PIRTICIPACION
i E 1ED EN EL
i CAPITAL SOCIAL
E \DEL RECEPTOR WA 0 MIKGRITARTA MAYORITARIA+
g RADO DE
DESARROLLO
X D& LA TEC- EMBRIONICA CRECIMIENTO MADURA
NOLOGIA.
P
163 1 163 1 3
263 2 2463 3 263
1,263 162 1463 163 263
2,364 2463 243 364 263
2,3,4,6 263 243 3,4,6 263
3.4,5,6 3 13,4,5 6 6 3,566 - 3
1,3,5 163 263 1,3,6 5 3
2,3,8,5, 6 6 263 263 3,4,566 263
1,2,3,5,6 1.2 1.263 1,3,5,6 263

* CUANDO EL PORCENTAJE DE SU PARTICIPACION EM EL CAPITAL SOCIAL SEA MAYOR AL MAXIMO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50. DE LA LEY PARA PROMOVER LA THVERSION MEXICANA Y RE
GULAR LA INVERSION EXTRANJERA.
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CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LA TECNOLOGIA EN SUS DIFERENTES

GRADOS DE DESARROLLO

GRARD Tt
BGESARROLLO

CARACTERISTICAS

EMBRIONICA:

CRECIMIENTO:

MADURA:

EL PAYOR ESFUERZC DE INVESTIGACION EN RELACION CON EL PRODUCTO
Y PROCESQO SE DA EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION APLICADA Y ES-
CALAMIENTO.

EL PRODUCTC AUN NO ST ENCUENTRA EN EL MERCADO O TIERE POCC TIEMPY
OF IHCIDENCIA SIENDO MINIMA SU PARTICIPACION EN EL MISMO.

EL NUMERO DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON EL FRODUCTC O PROCESO ES -
REDUCIDO

LA H‘(FOR“_A‘ 10N MEOULAR PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO G LA MAKU
FACTURA OEL PRODUCTO HA SIDD PATENTADA RECTENTEMENTE O ESTA EN-

_ PROCESO DE SERLO EN £1 PAIS EN QUE SE ORIGINO ¥ ER OTRAS HACIG-

NES PARTICULARMENTE DESARROLLADAS DEL “UNDO OCCIDENTAL.

LA TECHOLOSGIA NGO HA 31DO TRANSFERIDA, SALVO EN EL CASO DE QUE -
LA EMPRESA QUE LA POSEE ABSCRBA GRAN PARTE DEL MERCADD MUNDIAL-
DEL PRODUCTO RESULTANTE DE SU APLICACION.

EL PORCENTAJE DEL GASYO TOTAL DE INVESTIGACION Y DESARRGLLO DE-
LA EMPRESA, DESTINADD A INNOVAR EL PROCESC O PRODUCTO COBJETO ~--
CONTRACTUAL, ES SUPERICR AL PORCENTAJE DE LAS VENTAS TOTALES Ot
LA EMPRESACORRESPONDIENTE A DICHO PRODUCTO.

LAS PATENTES QUE PROTEGEN LA INFORMACION MEDULAR PARA EL DESA--
RROLLO DEL PROCESD © LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO TIENEN YA VA--
RI0S AROS O ESTAN A PUNTO DE VENCER, SIN EMBARGO PUEDEN EXISTIR
NUEVAS PATENTES GUE AMPARAN INNOVACIONES AL PROCESO O MODIFICA-
CIONES AL PRODUCTO.

SE HA LICENCIADO LA TECNOLOGIA FUNDAMENTALMENTE A PAISES DESA--
RROLLADOS.

EL PORCENTAJE OEL GASTO TOTAL DE INVESYIGACION Y DESARROLLO DE
LA EMPRESA DESTINAOQ A INNOVAR EL PROCESO O PRODUCTO CONTRAC--
TUAL ES INFERIOR AL PORCENTAJE DE LAS VENTAS TOTALES DE LA EM-
PRESA CORRESPONDIENTE A DICHO PRODUCTO.

EL MAYOR ESFUERZO DE INVESTIGACION EN RELACION CON EL PRODUCTO
0 PROCESO SE ENCUENTRA EN LA DIFEREHCIACION DEL PRODUCTO PARA

LAS PATENTES QUE PROTEGER LA INFORMACION MEDULAR PARA EL DESA
RROLLO DEL PROCESO O LA MAKUFACTURA GEL PRODUCTO HAN VENCIDO,
EXISTEN AUN PATENTES EN FAVOR A INNOVACIONES AL PROCESO O PRO
DUCTO INICIAL.

HA S1DO LI1CENCIADA LA TECHOLGGIA A PAISES EN DESARROLLO.




APENDICE-S

DETERMINACIGN GE COMPROMISOS ECONOMICOS

MATRIZ DE DESAGREGACION

1ED EN EL CA®I-
TAL SOCTAL DEL
RECEPTOR

HULA

MINORITITARIA

MAYORITARIA

TRIARD
DE LA
M-

PRE

SECTOR
INDUSTRIAL

PEQUERA

FEDTANA

GRANDE

PEQUERIA | MEDIANA

GRANDE

PEQUERA

MEDIANAT GRANDE

SUSTITUTIVO OF MPOR
TACIORES O ENDOGEND
EN 1990.

SUSTITUTIVC DE {MPOR-
TACIGNES O ENDCGENC -
EN 1984 QUL SE TOMARA

EN EXPORTADOR EN 1990.

WLW2op-

1,20~

L2o-

ol

EXPORTADOR EN
1984,

206 -

lo- L2

“W203

o-

1,203 {1203

in Fxteriors

1984 - 1988,

* Do aruerds con la caracterizeridn de la industria nacional definida en el Programs Nacional
de Fomento Industrial y Samor:

*#* Cuando e porcentaje de s participacién on o) Capital Social 503 mayor al miximo establecido
on ¢} Articulo So. de la Loy para promover 13 Inversidn Mexicana y Regular 13 Inversisn.Ex --

trenjera.

i

{81
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T OIRECCION GENERAL DETRANSFERENCIA DE IEC-

I NOLOGIA. SUBDIRECCION DEL REG. NAL. DE TRANSF
DE TEC. REG: RAL. DE TRANSF, OF TEC,

EG:

secRtTaria of

posr ) No. DE OAICIO lnm.ozf. € ’
TOMENTO IOASTRAL :BE% 4 mlD/QQQQQ.BT.“ R
IASUN,Q, Se declars procedente 18 inscripcin del Lontrato que se ndica,

sujeta @ a Aceptacidn “expresa® del Compromisc que se senata. J

APERDICE 5

LIC. PATRICIA MORTERA NEGRETE
APDGERADG LEGAL DE:

DENTAL MEXICARA S.A. DE C.¥.
ESCUELA 22 BIS

EXHACTENDA DE SAN JUAN OE DIOS
14380 MEXICO O.F.

En relacidn a su escrito prosentado el dia 30 de septiembre de 1988, por el
cual solicita da Inscripcibn del Contrato de Transmisisn de Conocimientas -
Técnicos y Asistencia Técnica de fecha 9 de Marzo de 1983, celedrade entre:
OENTAL MEXICANA, S.A, OF C.V., {RECEPTORA} y DENTAL INC. {OTORGANIE}, se le
comuniica lo siguiente:

En base al estudio realizado a) Contrato citado en el pérrafomterior ésta-
Autor tdad declara procedente 13 luscripcion del mismo ante el Registro Racio~
cional de Transferencia de Tecaologla, sujetdndose dicha inscipcion, 8 la -
aceptacibn "expresa” del Compromiso que 2 continuacidn se seRala y que s¢ -
establece con fundaments en el Articulo Yo. fracciones 1 y 11 de la Ley so-
bre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y €1 Uso y €x--
plotacton de Patentes y Marcas, consistiendn en la siguiente:

1.- Que presente, cumpla y se le apructie a satisfaccién de &é5ta Direceitn-
General, con un Programa de Asimilacidn Jde Tecrologia.

€1 Comgromiso antes scfalado, <o ostablece con base en Ja siguiente con
racion.

de

€1 Programs al cual se le astd Comprometiondc es en teneficis de la Résepto
ra dado que dicho Programa, tiene come tDjutive que s Receptora 3provecho-
al miximo la informazidn que Yo sea trogorcionada, y o su vez &sta sea dis-
tribuida a su personal para su capacitacién,

Por To anterior y atento 3 lo dispuesto par e} Articulo 38 del Reglamonts --
de la Ley citada, se le concede un plazo de 15 dias hibiles contadss a par--
tir de Ya recepcidn gel mismo, a fin de que manifieste 1o que 3 su dergshg «
convengd, respecto del Compremise imauesto, con el apercibimients que trans-
currido dicho nla2c y no existir manifestacidn alguar 23 respecta, se proce-

i 3 3 lgur

derd a dejar cin efactos el Of icio de srocedencla, girands en sy oportunidad
los Oficios correspandientes a las Autoridades competentes, para que apliguen
las sanciones previstas en los Arttculos Bo. y 1lg. de 1 Ley de 13 Materis.

Y- o4
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: DiRECC’I‘O’N GENERAL DE TRAMSFERNCIA DE TEC. |
» NOLOGIA, SUBDIRECCION DEL REG.NAL. BT TRANSF.
: OE TEC. REG. NAL. DE TRANSF. ODE TEC.

l

staatana o R
B No. DE OFIZ10 EXPED.ENTL
comtecio v e
JOMINTO WDUSTRIAL 173-88-04 173760200

R W,

IAS‘UNTQ

Lo que notifico a usted, <on fundamento en los Articulos lo. y 34 fraccién -
XI1 del Decreto de Reformas y Adicicnes a la Ley Orginica de la Administra-- .
ci4n Pliblica Federal, publicado en ¢! Diaris Oficial de la Federacibn ¢l 29-
de Diclembre de 1982, Bo. y 31 fracciones 1, 11, 1V, VII, VIII y 42 del Re--
glamentc Interior de &sta Secretlaria, publicade en el Diaris Oficial de la -
Fedoracin el 20 de Agosto de 1985, para su conocimiento y efectos legales -
3 que hays lugar,

ATE N
SUFRAG EFELTlVO. x\O REELECCION

FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

c.%.p. Depto. Contrsl y Trimis
€.c.p. Depto. Yerificacién y Seguimier\te.
ALR/mtfa,

HY -0t
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i Dia ECCIC;\ GENERAL DE TRANSFERENCIA DE TEC,
SUB. DE REG. NAL. DE TRANSF, DE TEC.
'l DEPTO. DE REG. NAL. DE TRANSF, DE TEC.

tio, DE OFICO £APETIERTD
| Pest 1595786000 }

wnto- Se toma nsta de 13 aceptacisn a los compromisos que se sefialan.  Se
concede prévroga_y se remite la constangia_gorr

spondiente,

LIC. PATRICIA MORTERA HIGRETE
APQDERALO DL

DERTAL MEXICANA S.A. BE C.V
ESCUELA No. 22 BlS

EXHACIENDA DE SAR JuAN DT DIOS
14380 MEXICG O.F,

7 de ncviembre de 1988, por medio

En relacidn 3 su c“rw‘ pr asanmd
: isc 3 que fué syjeta la inscrip-

del cuai manifiest

<isn de! wwrats de Tmmmc An de Conocimientcs Técnicos v Asistencia Téc-
nica da f Lm 9 de marz dc ,,u.es. celebr entre: DEHTAL MEXICANA S.A, OE -

C.v., (RECEPTCRA} ¥ D"IT»«L NC. (DTORGANTE), se le comunica Jo stouiente:

Visto 13 mmreqy.\c 2 Su escr l'u de v»yu

ficio Na. 6]01 de-
1 expediente admi--

i3 de Tecnolcgia y 21 Uso y Ex-
2 orérroga que vencerd el -
a la Dromiscs que se
que transcyrride dichg --
respectlo en el expediente-
rrespondientes o lag Au-
n lag sangiones previs
1a Loy de 1a Materis, y

24, frazcidn XI del-
i istracion Pabli
eracisn 1 29 de diciem-
Secretaria, puplicads en e}
d2 1385, para su conocimien-

ca Federsl
bre de 198
Diario Oflc
ts y efectes

BIU- U
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