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I. INTRODUCCION.

Ea LEY s0BRE ¢l Registro de la Transferencia de Tecnologia y el uso y
explotacién de patentes y marcas, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deracion el dia 30 de diciembre de 1972 (a la que en lo sucesivo nos
referiremos como la Ley), ha suscitado diversas inquietudes respecto a la
interpretacion de sus disposiciones.

De entre la variada y compleja problematica que plantea la aplicacion
de este nuevo ordenamiento juridico, destaca con especial énfasis, la cues-
tién consistente en determinar los actos que son objeto de regulacion legal.

Asl pues, el principal objetive de este trabajo scrd llegar a determinar
los actos juridicos que la Ley comprende, para saber cudles deben ser pre-
sentados al Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia de la Secreta-
ria de Industria y Comercio, para que, si procede, puedan ser inscritos en
el mismo. Tales actos se encuentran descritos en el articulo 2o. de la Ley,
por lo que nuestro propdsito consiste en interpretar ese precepto.

Para alcanzar esa {inalidad, es preciso trazar un panorama de las prin-
cipales disposiciones de la Ley, asi como proporcionar un esbozo de los
valores que ésta pretende realizar, ya que esto es indispensable para inter-
pretar adecuadamente la propia Ley.
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II. DESCRIPCION DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

Trabajos de invesltigacién referentes a la transferencia de tecnologia,
realizados por economistas nacionales y extranjeros, descubrieron que, los
pagos por concepto de asistencia técnica estaban gravando fuertemente nues-
tra balanza de pagos, constituyendo una fuente creciente de salida de divisas;
que muchas veces tales pagos no se justificaban; que la tecnologia adquirida
en ocasiones era obsoleta y que en tales contratos frecuentemente se im-
ponian restricciones a las empresas nacionales que redundaban en perjuicio
de eilas mismas y, por ende, de la economia del pais.*®

Una de las restricciones mdas comunes que se descubrié fue que en los
contratos de asislencia iécnica o de uso y explotacién de patentes y marcas,
se imponia, por parte de los proveedores, generalmente empresas extranje-
ras, de aquellas denominadas transnacionales, una clausula prohibiendo la
exportacién de los productos fabricados bajo el contrato de licencia, ya sea
a algunos paises. o a todo ¢l mundo. Este hallazgo se realizé con base en un
estudio llevado a cabo por la UN.C.T.A.D. (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo) respecte de muestras de 200 contratos
celebrados por empresas establecidas en México,

1 Véanse respecto a la descripcién de la problemadtica en México, las siguientes obras:
Mauricio pe Maria v Camros, Transferencia de tecnologie, dependencia del exterior ¥
desarrollo econdmico, tesis profesional, Escuela de Economia, U.N.A.M, Méxice, 1968.

José Gonzirez Peprero, Seleccion de tecnologias e inversion extranjera, Revista
Comercio Exterior, XIX, 2, México, febrero de 1969, pags. 135-137.

Miguel S. Wionczex, Jorge Eduardo Navarrete y Gerardo Bueno, La Transferen-
cia internacional de tecnologia al nivel de empresa: el caso de México, Naciones Uni-
das, Divisién de Hacienda Publica e Instituciones ¥Financieras, ESA/FF/AC, 2/10, Nueva
York, abril de 1969.

Miguel S. Wionczex, Los problemas de Ia transferencia de tecnologia en un marce
de industrializacion acelerada: el caso México, Revista Comercio Exterior; Vol. XXI,
niimero 9, México, septiembre de 1971, pags. 782 a 791,

Secretaria de Hacienda v Crédite Piblico, Asistencia técnica del extranjero, Revista
Investigacién Fiscal, ntumero 16, Méxice. octubre de 1969, pags. 7 a 32.

Mauricio be Maria v Camros, Lo trunsferencia de tecnologia en el proceso mexi-
cano de industrializacion: antecedentes y perspectivas de una politica gubernemental,
Revista Planeacién y Desarrollo, Afio I. nimero 4, septiembre-octubre de 1973, page.
49 a 63.

2 Véase al respecto: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
o, Pricticas Comerciales restrictivas, Informe de la Secretaria de la UN.C.T.AD., Na.
ciones Unidas, Nueva York, 1971, No. de venta S.72.1ID.10, especialmente pags. 21 a 30.

Otro trabajo que conmstituye wna contiibueidn importante para el conocimiento de
estos problemas. claborulo tamlién per la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y De-arrollo oz el intitulade Directrices para ¢l estudio de la transmision de
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El Presidente de la Repiiblica, preocupado ante la problemitica se refi-
rid a ésta en varias de sus declaraciones piiblicas® y finalmente ordend a la
Secretaria de Industria y Comercio la realizacién de un estudio al respecto.

La Secretaria de Industria y Comercio formuld un proyecto de Ley que
se comentd con diversos sectores y somelido a consideracién del Titular del
Poder Ejecutivo Federal, éste lo aprobé y remitié al Congreso de la Unién,
como inicialiva de Jev. en términos del articulo 71 fraccién I de la Cons-
titucién. El Congreso, previos los tramites conducentes, expidié la Ley que
ahora comentamos,

La Ley mexicana aunque se inspiré fundamentalmente en la Decisién 24
del Grupo Andino, asi como en la Ley Argentina, en realidad se ubica en €
ambito de un amplio movimiento universal tendiente a controlar el proceso
de transferencia de tecnologia. 4

De acuerdo con la exposicién de motivos, los principales objetivos de la
Ley son: “fortalecer el poder de negociacién de los compradores nacionales
y facilitar al scetor industrial su acceso a la mejor tecrologia disponible, en
los mercados nacionales e internacionales, en éptimas condiciones de opor-
tunidad, calidad y precio”. ¥
tecnologia @ los paises en desarrollo. Estudio de la Sceretaria de la UN.C.T.AD., Na-
ciones Unidas, Nueva York, 1973, No. de venta $.72.I1.D.19,

Una descripcién de las labores de ese Organismo en el dmbito de la 1ransferencia
de tecnologiz, puede verse en Surendra ], Pater, Transfer of Technology und Third

UNCTAD, Jowrnal of World Trade Law, Vol. 7, No. 2, Geneva, March-April, 1973,
pags. 226 a 239.

3 El Sr. Lic. Luis EcHEVERRiA ALVAREZ aludié a este tema, entre otras ocasiones, en
su discurso pronunciado el 5 de octubre de 1971, ante la Asamblea General de la Or-
ganizacién de las Naciones Unidas v en el que dijo ante la reunién plenaria del Tercer
Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio v Des-
arrollo (UNCTAD) el 19 de abril de 1972,

Los textos de estas intervenciones pueden consultarse, la primera en la obra Méxice
en lus Nacienes Unides, Cuadernos de Documentacidn, serie Estudios, niimero 2, Mé-
xico, 1971 y, la segunda, en la scparata nlmero 6 de Carta de México Pre<idencia de
Ia Repiblica, correspondiente al 19 de abril de 1972

4 Spbre la problemética de la transferencia de tecnologia en América Tatina, :e
recomienda ampliamente la lectura de la obra de Ernesto Anracama ZorriQuin, New
trends in Latin America Concerning the transfer of technology, World Intellectual Pro-
perty Organization, Geneva, 1973,

Respecto a las concordancias de la Ley Mexicana con los ordenamientos latinoame-
ricanod, puede verse David RaNcer Mepina, El traspaso de tecnnlogia en el Derecho
Mexicano, en Revista Mexicana de 1a Propiedad Industrial v Artistica, Nimero esperial,
21-22, Mexico, Enero-Diciembre de 1973, pags. 313 a 338.

8 Lg exposicidn de motivos de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tec-
nologia ¥ el uso y explotacion de patentes y marcas puede consultarse en la Revista
“El Mercado de Valores”, Semanario de Nacional Finansiera, 8. A., Afio XXXII, na-
mero 47, México, noviembre 20 de 1972, pags. 1225 a 1230.
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Tales objetivos se plasman en las disposiciones de la Ley, que en su
articulo lo. cred el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, a car-
go de la Secretaria de Industria y Comercio.

El articulo 20. que se refiere a los actos, convenios o contratos, ohjeto
de inscripcién obligatoria en el Registro, sera motivo de anilisis posterior.

El articulo 3o. indica las personas que tienen obligacién legal de presen-
tar los documentos en que constan los actos al Registro; los articulos 4o., To.,
Bo., 10 y 14 regulan el procedimiento de inscripcién.

El articulo 7o. resulta de capital importancia, pues enumera aquellos
casos, respecto de los cuales la Secretaria de Industria y Comercio deberad
negar la inscripeidn. Este precepto contiene dos clases de impedimentos: unos
que la Direccion General del Registro Naciona! de Transferencia de Tecno-
logia puede dispensar y que, a su vez se enumeran en el articulo 8o. (impe-
dimentos dispensables) y otros que, de aparecer en los actos, convenios o
contratos, traen como consecuencia juridica necesaria que Ja autoridad niegue
la inscripcidn.

El capitulo de sanciones de la Ley, esta constituido por los articulos 50. y
60., asi como 3o., 40. ¥ So. transitorios. La sancién principal es la nulidad
de los actos no inscritos, sanciéon de la que derivan otras consecuencias ju-
ridicas,

El articulo 14 establece el recurso de reconsideracion que puede hacerse
valer por los particulares afectados por las resoluciones que en esta materia
dicte la Secretaria de Industria y Comercio. €

De lo expuesto se sigue que la Ley sobre el Registro de la Transferencia
de Tecnologia constituye un instrumento importante para solucionar la aguda
problemitica que plantea la adquisicién de tecnologia y se ubica plenamente
dentro de la tendencia de substitucion de la legislacién de inspiracién liberal
e individualista que todavia prevalece en nuestro sistema juridico, por una
regulacién normativa de inspiracién social, profundemente vinculada con
nuestra realidad presente. Asi pues, en cuanto a su orientacién, la Ley res-
ponde a una actitud intervencionista y protectora del Estado Mexicano.

Este nuevo espiritu socialista de la Ley se traduce, de manera inmediata
y directa, en una restriccién al principie de la “autonomia de la voluntad”,
que habia venido presidiendo las relaciones contractuales entre los particu-
lares, en funcidén de las necesidades de la comunidad. Con elliw, no ha des-
aparecido la regulacién juridica de los contratos de corte tradicionalista,

% Para un conocimiento mis amplio de la Ley puede leerse mi trabajo Aspectos
legales del proceso de transferencia de tecnologic en Méxiro. Revista “Derecho de la In-
tegracion”, Instituto para la Integracién de América Latina, Buenos Aires, Argentina,
noviembre de 1973, pags. 348 a 357,
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sino que simplemente se han requisitado algunos de éstos, que conservan su
estructura clasica, para limitar el actuar de los particulares en orden al hien
comin. No podia permitirse, un pais subdesarrollado como es el nuestro, el
lujo de observar despreocupadamente la descapitalizacion proveniente de pa-
gos injustificados hechos al exterior con motive de la adquisicién de tecno-
logia, asi como la existencia de practicas comerciales restrictivas contenidas
en los contratos relativos, sumamente perjudiciales para la industria nacio-
nal, y para el desarrollo del pais.

Por todo lo anterior, constderamos que esta Ley representa, a pesar de
las deficiencias formales que pudieran imputérsele, un paso adelante en nues-
tra evolucién juridica, puesto que el derecho progresa, segiin lo advirtié Ve-
lasco Letelier, “cuando es capaz de interpretar mejor las necesidades huma-
nas y de adaptarse en forma mas perfecta a lo que de él se requiere para el
bienestar colectivo, el progreso, la paz y la justicia™. 7

III. INTERPRETACION DEL ARTICULO 20 DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO
DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION
DE FPATENTES Y MARCAS.

A, Su cONTENIDO Y ALCANCE JURIb1CO.

Acto conlinuo sc procurarin determinar los actos de inseripeion obliga-
toria en el Registro, para cuyo fin, se interpretara el articulo 2o. de la Ley
que se transcribe literalmente en los siguientes términos:

Ariiculo 20. Es obligatoria la inscripeién en el Registre a que se refiere
el articulo anterior, de los documentos en que se contengan los acios, con-
tratos o convenios de cualquier naturaleza gue deban surtir efectos en el
territorio nacional y que se realicen o celebren con motivo de:

a} La concesién del uso o autorizacidn de explotacion de marcas.

b) La concesién del uso o autorizacién de explotacién de patentes de
inveneidn, de mejoras, de modelos y dibujos industriales.

¢} El suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas,
modelos, instructivos, inslrucciones, formulaciones. especificaciones, forma-
cidn y capacitacion de personal y otras modalidade:.

d} La provision de ingenieria bisica o de detalle para la ejecucion de
instalaciones o la {ahricacién de productos,

7 Eugenio VeLasco Lervuieer, Kl derecho y los cambios sociales, Editorial de la
Escuela de Derecho de Valparaizo de la Universidad de Chile, (EDEVAL), Valparaiso,
1967, pags. 14 v 15,
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e) La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que ésta se
preste.

f) Servicios de administracién y operacién de empresa.

De la transcripcién se concluye que el articulo Zo. enumera los aclos,
convenios o contratos que deben ser inscritos en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia.

Esta disposicién resulta importante puesto que crea obligaciones concre-
tas a cargo de los particulares (personas fisicas o morales} que participen
en la celebracién de alguno de los actos descritos, en el sentido de que
tales actos sdlo pueden ser vilidos satisfaciendo determinados requisitos, o
mas bien, evitando incluir en ellos cualguiera de los supuestos a que alude
el articulo 7o. de la Ley.

Por otra parte, dicho precepto impone también obligaciones concretas a
la autoridad encargada de la inscripcién de los actos, estableciendo limites
a la accién del Poder Piiblico: sélo son objeto de control los actos que en él
se enumeran y no oltros distintos.

Lo anterior obedece a la necesidad de tespetar el principio de legalidad
que es el fundamenic de todo nuestro sistema juridico, tal como lo ha ex-
presado la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en la tesis jurispruden-
cial nimero 647, visible a fojas 106, del dltimo Apéndice al Semanario Ju-
dicial de la Federacién, sexta parte, que contiene la jurisprudencia comim
al Pleno y a las Salas de nuestro mas Alto Tribunal, que es del tenor si-
guiente:

“Autoridades. Las autoridades sélo pueden hacer aquello que la Ley
les permite”.

Ahora bien, ;Cémo interpretar dicho mandato juridico? Para llevar a
cabo esa tarea, resulta imprescindible saber que es interpretar y cémo debe
interpretarse juridicamente, asi como indicar el método de interpretacién se-
leccionado.

“Interpretar es desentrahar el sentido de una expresién. La Ley se nos
presenta como una forma de expresidn, por eso interpretarla implica descu-
brir el sentido que encierra”. ®

En el caso de la Ley de Transferencia de Tecnologia esa interpretacion,
si bien es una tarea eminentemente juridica, por lo que habremos de acudir
a la Hermenéutica Juridica y a los diversos métodos que esta postula, entre
otros al exegético, por lo que citaremos la exposicién de motivos de la inicia-
tiva de Ley, y la presentacién que de ella hizo ante la Cimara de Diputados

8 Eduarde Garcia MAivxez, Introduccion ol estudio del Derecho, Ba. edicién, Edi-
torial Porriia, S. A., México, 1958, pags. 325 y sigs.
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el sefior Lic. José CaMPILLO SAINZ, en aquel entonces Subsecretario de Indus.
tria, que habrian de resultar de gran utilidad, también intentaremos Ia biis-
queda del significado del lenguaje utilizade por el legislador en su propio con-
texto, atendiendo, por ejemplo, a sus fuentes de inspiracién, es decir, a la
Decision 24 y a la Ley Argentina, asi como a los comentaristas de esos
ordenamientos, e inclusive serd necesario precisar las conotaciones econdmi-
cag y técnicas de las expresiones del legislador, en [uncién de los valores
inmersos en la propia Ley.

En cuanto a sus origenes, esie precepto se inspird en el articulo 18 de la
Decision 24 del Acuerdo de Cartagena, y en el artieulo 20. de la Ley
Argentina nimero 19231 de 10 de septiembre de 1971 sobre Registro Na-
cional de Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnologia. Guarda una
gran semejanza con este iltimo, von ligeras variantes de forma y con la
excepcion del inciso f) del articule Zo. de la Ley Mexicana que fue un
afiadido que hizo lu Cimara de Diputados al proyecto de iniciativa original-
mente remitido por el C. Presidente de la Repiiblica v que se refiere a los
contratos de servicios de administracién u operacion de empresas,

Consideramos que la interpretacion de este precepto debe ser restrictiva.
En efecto, “como en el articulo 20. se hace una enumeracion limitativa de
los actos, convenios o contratos que deben ser objeto de inseripeion, no pro-
cede una interpretacion analdgica de manera que los particulares pudieran
pretender presentar a inscripeién en el Registro, otros actos, convenios o con-
tratos similares o que la putoridad demandara que se les sometieran a ins-
cripcion tales documentos™. ?

B. OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADJS DEL ARTICULO 20. DE LA LEY.

El articulo 20. es una norma de caracter imperativo atributivo, porque
impone a los particulares la obligacién de presentar los actos que enumera
ante la autoridad v a ésta el deber de recihirlos, analizarlos y, en su caso,
inscribirlos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologta, pero al
mismo tiempo otorga a los particulares el derecho de presentar tales actos
para su inseripeidn y, a la autoridad. el de exigir sut presentacion. 10

9 Jaime Avvanez Sonenaxis, Aspectes legales del proceso de transferencia de tec-
nologia en Méxica, Revista Derecho de la Integracién, pag. 351,

10 El designar las normas juridicas con el caricter de imperativo-atributivas es una
aportacién de Lcon Petrazizky.

Otros autores prefieren denominar a esta caracteristica “bilateralidad del Derecho™.
Las nociones que existen respectn a las caracteristicas de la norma juridica pueden
consultarse en la obra de Eduardo Gancia MAivynrz ya citada v, ademds, en lov siguien-
tes libros: Migael Viinoro Toraxzo, Iniroduccion al estudio del Derecho, Editorigl
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Como toda norma juridica, dicho mandato esti revestido de obligatorie-
dad y, ademas en este caso, se trata de una obligatoriedad compulsiva, va
que si los sujetos a los que se dirige lo desatienden, una vez colocados en
los supuestos que describe, surgirin para ellos consecuencias juridicas que
consisten en la aplicaciéon de las sanciones a que se refieren los articulos
50. y 60. y 30., 40. v So. Transitorios de la Ley.

El articulo 20. es un precepto de orden piblico, por lo que los actos que
lo violen estan afectados de nulidad.

Esta conclusion la apoyamos, no sélo en la indole de los valores que esta
Ley trata de proteger y que atafien en forma inmediata y directa al bien
comin, puesto que dicho ordenamiento pretende salvaguardar la economia
nacional, sino en la sancidn de nulidad establecida expresamente en el ar-
ticulo 60. para los actos infractores, entendiendo por tales, tanto aquellos
cuya inscripcién se negd por el registrador, como los que no fueron presen-
tados ante éste.

Tal es el sentido de la expresién “es obligatoria la inscripcidn en el
Registro”: imponer una carga a los particulares, establecer un deber, en el
sentido juridico de este término.

C. DOCUMENTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO.

+Qué es lo que debe someterse a inscripeién? Dice claramente el ar-
ticulo 20.: los documentos en los que consten los actos, convenios o contra-
tos que enumera. Documento desde el punto de vista gramalical, es “un
escrito con que se prueba o acredita una cosa”, o en una acepcidn mas
amplia, “cualquier cosa que sirve para ilustrar o aclarar algo”, Segin Pa.
LLARES, en el sentido juridico “documento es toda cosa que tiene algo es-
crito con sentido inteligible”, ain cuando el propio autor confiesa que usa
el verbo “escribir” en sentido restringido, o sea, “la actividad mediante la
cual el hombre expresa sus ideas y sus sentimientos por medio de la palabra
escrita” !

Son los documentos los objetos de inscripeién, pero no por s, sino en
cuanto que en ellos constan los actos a que se refiere el propio precepto.

El documento debe concebirse como medio probatorio de la existencia del
acto juridico, como constancia de éste, pero no puede tomarse como uno de
sus elementos constitutivos. Es en cambio constitutiva del acto su inscripeidn

Porria, S. A, la. edicién, Méxica, 1966 especialmente pags. 54, 154 y 201 y Rafael
Rorina ViLiecas, Compendio de Derecho Civid, Editerial Porrita, S. A., 8a, edicién,
México, 1973, tomo I, pags, 10 a 19.

11 Eduardo PALLAREs, Diccienario de Derecho Procesal Cizil, Editorial Porria, S.
A. da. Edic., México, 1963, pags. 251 a 262,
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cn el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, ya que sin ésta no
puede Hegar a pericccionarse, queda viciado de nulidad, en este caso re-
inriva, pueslo quec se purga en el momenlo en que se verifique la inscripeidn.

De nuestra exposicién surgen dos temas de honda trascendencia que
queremos dejar sefivlados como inguietudes para satisfacer en trabajos de
investigacién posteriores; los efectos juridicos de la inseripeion y la natu-
raleza de la saneién de nulidad establecida en el articulo 6o, de la Ley
de la materia. Los dejamos pendientes ahora por estimar que no correspon-
den propiamente hablande al objetivo de este analisis.

Los documentos que se presenten al Registro Nacional de Transferencia
de Tecnologia deben reunir las caracteristicas y condiciones que, respecto de
los actos que en ellos e consignen, establecen el Cédigo de Comercio y el
Codigo Civil para el Distrito y Territortos Federales, de aplicacion supleto-
ria en este asunto.

Establecemos en primer término la suplencia del Codigo de Comercio,
por considerar que, si bien es cierto que como sehala Patricia HERNANDEZ
Fsparza, el contrato de asistencia técnica (y por extensidn diriamos nos-
otros, el resto de las figuras contempladas por el articulo 2o0. de la Ley)
puede surgir entre sujetos de Derechoe Civil, de hecho, la mayor parte, si
es que no la totalidad de cste tipe de acuerdos de voluntad, nace entre su-
jetos de Derecho Mercantil, o bien incluye entre sus objetos, actos de co-
mercio. 12

Esto plantearia la necesidad de determinar le naturaleza civil o mercantil
de los actos juridicos descrilos en el articulo 20. de la Ley. Sin embarge, a
nuestro juicio, es imposible, previamente, sefialar s1 son actos de comercio o
contratos civiles, ya que para llegar a precisar esto es indispensable evaluar
las condiciones pactadas en el acuerdo de voluntades y la indole misma de
los sujetos que lo celebraron.

A pesar de lo anterior, en la prictica el problema descrito carece de tras-
cendencia, puesto que no hay una regulacion especifica de estos contratos en
la Ley Mercantil v porque ademés, ¢l propio Cddigo de Comercio remite al
Derecho Civil, de lo que se concluye que, en Gltima instancia sera el derecho
comin cl oplicable supletoriamente,

Segiin ¢ articnlo 78 del Codigo de Comercio, los contratos mercantiles
no dependen, en cuanto a su validez “de la observancia de formalidades y
requisitos determinados” y el Codige Civil para el Distrito y Territorios Fe-
derales establece también este sistema en sus articulos, 1832, 1833 y 1834.

12 Patricia HernAnprz Espanza, El contrato de asistencia técnica, la. edicion, Edi-
ciones Botas, México, 1969, pags. 115 a 116.
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De la interpretacién logica de los preceptos citados, se concluye que,
en principio, los actos juridicos a que se refiere el articulo 20. de la Ley
no requieren, para su validez, de ninguna formalidad.

No obstante el régimen establecido por los preceptos invocados, resulta
que como el articulo 20. de la Ley de Transferencia de Tecnologia. se refiere
a la inscripcion de documentos, de lo anterior resulta que la Ley exige im-
plicitamente a estos actos la formalidad consistente ¢n que deben ponerse
por escrito.

En este sentido, la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecno-
logia v el uso y explotacidon de patentes y marcas, establece una excepcién
con relacién al sistema de consensualidad adoptado por nuestra Legislacion
Civil y Mercantil, y al exigir la inscripcién de los actos en el Registro, bajo
la sancién de nulidad en caso de no hacerlo, ha hecho de esta formalidad
un requisito esencial del acto.

En atencién a las consideraciones vertidas, los acuerdos orales relativos
a cualquiera de los supuestos consignados en el articulo 20. son de inscrip-
cién obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia,
para cuyo efecto previamente deben ponerse por escrito.

D. AcTos, CONVENIOS O CONTRATOS CONSIGNADOS EN EL ARTicULO 2o.

A continuacién interpretaremos la expresion “actos, convenios o contra-
tos” contenida en el articulo 2o.

La expresion “acto” significa: heche realizado por el hombre, es decir,
implica una actividad humana, una operacién que emana de aquel. Es im-
portante subrayar que el acto es algo existente, una realidad, en oposicién a
lo que es simplemente potencial o posible. 13

Desde el punto de vista juridico, el acto para ser tal, implica la presencia
de la voluntad del ser humano, que es su creador.

“Es un sentido amplio, por ‘acto’ se entiende todo Aecho voluntario, es
decir, todo suceso o acontecimiento (ya sea positivo o negativo) que debe
su existencia a la intencidn libre y consciente del hombre™. 1 En un sentido
restringido, “acto juridico es una manifestacién de voluntad que se hace con
la intencién de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas
por el ordenamiento juridico”. 1?

13 Nicola AsBAcNANO, Diccionario de Filosofia, Fondo de Cultura Econémica, 2a.
edicién en espanol, México, 1966, pag. 19.

14 Miguel ViLLoro ToraNzo, Introduccion al estudio del Derecho, Editorial Porria,
S. A., México, 1966, pag. 363.

18 Rafael Roymia ViLLesas, Compendio de Derecho Civil, op. cit, Tomo I, pag. 115.
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“Tres son los elementos esenciales del acto juridico:

a) Una manifestacion de voluntad que puede ser expresa o ticita,

b) Un objeto fisica y juridicamente posible.

¢) El reconocimiento, que haga la norma juridica, a los efectos deseados
por el autor del acto”. ¢

De lo expuesto se concluye que la expresidn “acto juridico”, es omnicom-
prensiva, es decir, que si bien no hay hechos predestinados de antemano a
la juridicidad, cualquiera de ellos, realizado con las caracteristicas enun-
ciadas, cae dentro de la categoria de acto juridico. 7

E, Ei acto JURIDICO PARA PODERSE INSCRIGIR DEBE EXISTIL CONFORME AL
DERECHO COMUN.

Sin embargo, para que exista el objeto de la inscripeién, no basta que
los particulares obligados a la inscripeidén presenten un documento que re-
gule las relaciones que existen entre ellos, o sea, que el documento debe con-
tener un acto juridico con todos los elementos propios de ésie.

Lo anterior, podria parecer al lector una verdad perogruyesca imatil de
sefialarse, y, sin cmbargo, esto no es asi, puesto que en la experiencia que
el Registro ha acumulado hasta la presente fecha, ya re han pretendido ins-
cribir contratos inexistentes es deeir, actos juridicos de caricter bilateral, a
los que les falta algiin elemento esencial. El Registro ha sostenido e¢n varios
casos la imposibilidad de inscribir lo inexistente.

Ya Lemos sefalado con anterioridad, cuiles son los elementos esenciales
del acto juridico. “Cuando en un acto juridico falta uno de esos elementos,
decimos que el acto juridico es inexistente para el Derecho, es la nada ju-
ridica. 18 El maestro DE PixNa, por su parte, sostiene que “el acto juridico
cs inexistente cuando carece de algin elemento esencial para su formacién”
y afiade una explicacién que nos parece ilustrativa: “El acto inexistente lo
es desde el punto de vista juridico; no existe como acto juridico, pero si
como una realidad del mundo exterior. Existe como acto real, aunque ne
como acto susceptible de preducir efectos juridicos, es decir, como acto
juridico™. 1?

16 Rafael Rojina ViLLECAS, op. cit. pags. 120 y 121

17 ViLroro ToRaNzo, op. cit, pag. 335.

18 Rafsel Rorina ViLLkeas, Derecho Civil Mexicane, Tomo I, 3a. edicién, Antigua
Libreria Robredo, México, 1959, pag. 302.

19 Rafael pr Pina, Elementos de Derecho Civil Mexiceno, Volumen I, la. edicién,
Editorizl Porrda, 8. A., Méxicn, 1956, pag. 287.
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F. L0S CONVENIOS Y CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 20. DEBEN
EXISTIR CONFORME AL DERECHO COMUN, PARA SER OBJETO DE INSCRIPCION,

Ahora bien, el articulo 20. se reficre también @ los convenios. Fl convenio
se define en el articulo 1792, del Codigo Civil para el Distrito v Territorios
Federales, como “el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir,
modificar o extinguir obligaziones”, siendo el conirato una especie de aquél,
pues consiste propiamente en el tipo de convenio que “produce o transfiere
obligaciones o derechos” (Articule 1793 del Codigo Civil citado).

El elemento esencial de los convenios es la manifestacién de voluntad de
las partes, que sc conoce juridicamente con el nombre de “consentimiento”. 20

De nueva cuenta es importante sefialar que los convenios o contratos que
se presenten ante el Registro, deben contencr sus elementos csenciales propios,
va que de no ser asi, no podrin ser inscritos,

Quisicramos comentar esle aserto con un ejemplo concrete. Una empre-
sa nacional, cuyo objoto social es la fabricacion de insumos para la industria
panificadora (empresa X}, celebrd un contrato para recibir asistencia téenica
de una empresa norteamericana (empresa Y). En dicho contrato, la empre-
sa extranjera se obligd a prestar asistencia técnica y, en cuanto a la contra-
prestacion a cargo de la empresa nacional, se dijo que ésta se obligaba a
pagar ¢l importe de la asistencia técnica prestada dentro del plazo de 60 dias
siguientes a la fecha de presentacion de una factura.

El Registro cmitié resolucion en ese asunto manifestando que carecia de
facultades legales para inscribir lo inexistente y sostuvo que “de los térmi-
nos del supuesto contrato, se desprende que éste carece de objeto para la
empresa X, pues la cosa que debe dar no estid determinada, ni es determina-
ble en cuanto a su especie, ya que la tnica cldusula en que se hace alusién
a la cosa que debe dar es la sexta y en la misma solo se dice °Y facturard a
nombre de X, el importe de la asistencia técnica prestada en cada caso y
ésta dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de recepeién de la factura
respectiva, revisard la misma y procederi a su pago”20bis

Se hizo mencién en dicha resolucién a que “a través de esa clausula
no queda determinado el objeto del conirato, ya que por (ratarse de una
cantidad, sOlo quedari determinada cuindo numéricamente esté precisada y

20 Vease respecto al consentimiento la obra de Manuel Borra Somiaxo, Teoria Ge-
neral de las Obligaciones, Editorial Porria, 8. A, 5a. edicidn, México, 1966, tomo I,
pags. 141 y sigs.

20 bis Kesolucion cmitida por la Dirececion General del Registro Nacional de Transfe-
rencia de Tecnologiz, contenida en el oficio No, 33.HL3./5874 de fecha 22 de novicmbre
de 1973, pie. 2.
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tampoco ¢s determirable en cuanlo a su especie porque no contiene los ele-
mentos que permitirian ulteriormente llegar a una precisién completa”, 22

Como fundamento legal de la resolucién se sefialaron, ademds del articuls
20. de la Ley de la materia, los articulos lo., 1794, 1825 y 2224 del Codigo
Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor.

Inconforme con la resolucion anterior, la empresa inlerceada promovid
el recurso de reconsideracién a que se conirae el articulo 14 de la Ley de
la moteria y analizado éste, la Direccion confirmé la resolucién combatida.
Tritase de un caso sumamente interesante desde el punto de vista juridico,
que no transcribimos en detalle en esta ocasién porque ameritaria un estndio
especifico de todas sus implicaciones.

G. CrasiFicaciON DE LOS ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS jNCLUIDOS FN EL
ARTIcULO 20.

En cuanto a esta cuestién, debemos indicar que la Ley de la materia
no clasifica los actos que regula. En tales condiciones, debemos acudir a las
disposiciones del Cadigo de Comercio v del Codigo Civil, por ser éstos los
ordenamientos aplicables en forma supletoria. Sin embarge, ninguno de
ellos regula de manera especifica este tipo de actos, por lo que debemos
concluir que los actos, convenios o contratos a los que se refiere el articulo
20. de la Ley son innominados.

A una conclusion parecida llega Héctor Masnatta, quien afirma “el con-
irato de asistencia técnica Hene un alcance mas vasto y sus prestaciones im-
plican incluirlo enire los contratos atipicos, mixtos o complejos” 2 Recuér-
dese que In expresion atipico es equivalente & innominade en varias de las
clasificaciones doctrinarias mds conocidas.

No obstante, Ja circunstancia de que los actos a que alude el artfculo 2o.
sean inneminados o atipicos, no implica que no sean susceptibles de encua-
drarse dentro de las clasificaciones propias de los contratos en el Derecho
Comun.

1. Para nosotros todos los actos & que se conirae el artienlo 20. de la
Ley son intuitu personae, es decir, estos actos se celebran tomando en cuenta
como un motive determinante de la voluntad, la identidad de las paries o
si1s caracteristicas especiiicas.

A diferencia de lo que ocurre con otras figuras coniractuales, en c:ie tipo
de contratos se valora fundamentalmente el status de Ia persona fisica o moral

it Ibidem.

22 Héctor MasnatTa. Los contratos de transmision de teenologia (Know how y asis-
tencia téenica}, Edilorial Astrea de Reodolfo de Palma y Hnos., Buenes Aires, 1971,
pag. 32.



22 Juridica.—Anuario

que va a prestar la asistencia técnica, a suministrar el Know how, o las
patentes o marcas, considerando, sobre todo, su capacidad técnica, su posi-
cién en el mercado, su desarrollo econémico relative en comparacién con
las otras empresas del mismo sector industrial, etc.

Claro estd que la caracteristica descrita anteriormente, se percibe con
mayor claridad en algunos de los actos a que se reflere el articulo 2o., que
en otros, En el caso concreto de la asistencia técnica, pensamos que es don-
de se da en plenitud el caracter personal a que hacfamos alusién.

2. Por otra parte, todos estos actos regulados en el articule 2o., son
mixtos o complejos, tal como seiiala atinadamente Patricia HernANDEZ Es-
PARZA. B3

En efecto, las categorias de actos descritos en el articulo 2o., suelen im-
plicar una “composicién de prestaciones tipicas de otros contratos o de ele-
mentos nuevos con conocidos dispuestas en combinaciones diferentes de los
Gue pueden apreciarse en los contratos nominados v tomades de mas de uno
de estos contratos. .. Caracteriza a esta categoria la pluralidad de prestacio-
nes y la unidad de fin™. *4

De nueva cuenta es necesario hacer una salvedad en relacién con lo ex-
puesto. A nuesiro juicio si bien los actos a que se refiere el articulo 2o.
caen cn esta clasificacion, vale la pena indicar qué habria que profundizar
en e| conocimiento de los llamados “contratos de servicios de administra-
cién u operacion de empresas”, para precisar, si éstos son también “con-
tratos complejos o mixtos”, pues es probable que ese tipo de actos queden
cncuadrados propiamente en los contratos que el Derecho Comin clasifica
como de “prestacién de servicios”.

3. Segin Patricia HERNANDEZ Fsparza, el contrato de asistencia técnica
es también, en cuanto a su clasificacién: bilateral, oneroso y cuando es
oneroso, debe concebirse como conmutative, y ademas de tracto sucesivo,
consensual y definitivo. 25

En términos generales, estamos de acuerdo con la opinién vertida por la
autora, aunque a nuestro juicio, alguna o algunas de esas caracteristicas
podrian no aparecer en todos los tipos regulados por el arriculo 2o. de la
Ley. Debido a esa circunstancia, pensamos que mas bien la dererminacién
de la esencia de cada uno de los actos debe llevarse a cabo analizando cada
caso concreto en funcién de los elementos que concurran.

De hecho, en la practica en el Registro, hemos conocido contratos de
asistencia lécnica gratuitos, por ejemplo cuando entre las partes contratan-

23 HerNANDEZ Esrarza, op. cit. pag. 97.
24 MasNATTA, op. dit. pig. 32 en nota 42.
23 HernAnpez Esparza. op. cit. pégs. 96 y 97.
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tes hay una relacién en lo que se refiere a la estructura del capital (cuando
se trata de sociedades mercantiles). Concretamente nos referimos a aque-
llos contratos que se celebran entre empresas que en términos econémicos
guardan una rclacién llamada de matriz a subsidiaria, es decir, cuando una
empresa posee la mayoria o la totalidad del capital de otra.

H. JUSTIFICACION DE LA EXPRESION “ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS  EM-
PLEADA POR EL LEGISLADOL,

La enumeracién del articnlo 2o. cuando dice “actos, convenios o con-
tratos de cualquier naturaleza” es reiterativa, *® puesto que hublera bastado
referirse al concepto genérico de “acto juridico” para que quedaran inclui-
das las otras dos especies pero lo reiterativo del mandato obedecié al pro-
posito del legislador de subrayar que fuese cual fuese la formula elegida
por los particulares para la celebracion del pacto, éste quedaba compren-
dido en dicho articulo. De ahi también la expresion “de cualquier natura-
leza” empleada en el texto. Ello implica que la enumeracién abarca toda
clase de aclos juridicos, independientemente de la designacion que se les
hubiera dado.

Reconocemos que si bien como dice Vizquez Panpo, la redaccién re-
sulta tautoldgica. pues si la expresion pretendia referirse a la distincion
existente entre las clases de actos segin las clasificaciones usuales en nues-
iro derecho, tales como unilaterales-bilaterales, gratuitos-onerosos, la alusion
es innecesaria dado el cardcter de género comprensivo de tales especies que
tiene €l acto juridico 27 a nosotros, la reiteracién no nos parece innecesaria,
porque Ja Ley no sélo va dirigida a juristas que en su calidad de peritos
en Dorecho son competentes para el manejo de las sutilezas propias de la
Cienciz Juridica, sino que sus disposiciones se dirigen fundumentalmente a
los cmpresarios nacionales y extranjeros a quicnes la expresidn “actos. ..
de cualquier naturaleza” empleada por el legislador puede resultarles ilus-
trativa, sobre todo en cuanto al proposito del ordenamiento, de regular tode
clase de actos juridicos.

26 Un trabajo de interpretacion de la Ley de la materia que sostiene esla wmisma
tesis, aun cuando en seniido méas critico, es el de Fernando Alejandro VizQuez IPaxpo,
intitulado Netas para el estudio de lu nueva ‘Ley sobre el registro de la Tranferencia de
tecnologic v uso y explotacion de patentes ¥ marcas’, Revista Jurldica, Anuario del
Depto. de Derecho de la Universidad lhercamericana, No. 5, Méxice, julio de 1973,
pags. 701 a 781,

27 Vizguez Pawpo, op. eit. pag. 711l
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I. L. pUPLICIDAD DE INSCRIPZIONES PARA CIERTOS ACTOS.

La obligatoriedad de la inscripcién existe independientemente del carac-
ter del acto, es decir, comprende cualquier elase de actos. Por ello es irre-
levante, para los eflecios de tal obligacion, la circunstancia de que el acto
fuera oneroso o gratuito; todos son de inscripcidn forzosa.

También por esa razén, “las inscripeiones ya efectuadas por los particu-
lares para efectos de la propicdad industrial, por ejemplo, de licencias de
explotacién de palentes, de uso de marcas, ete., no eximen de la obligatorie-
dad de la nueva inscripcion en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia, que ticne caricter de derecho puablico con fines y objetivos es-
pecificos de control para la mejor estructuracién de la politica industrial y
econdmica mexicanas, en tanto que con las inscripciones efectuadas en el
ambito del derecho de la propiedad industrial, se persigue proteger los de-
rechos vy privilegios de inventor v perfeccionadores asi como salvaguardar
los usos y costumbres mercantiles en beneficio de los que practican el co-
mercio y la industria y del pablico consumidor™. 2#

VizQuez Paxpo critica acerbamente esta duplicidad de inseripciones, ar-
gumentandoe que la duplicidad va “contra la funcién de seguridad que co-
rresponde a todo registro”, que es “ilogico que ambas inscripciones sean
en Registros a cargo de la Secretaria de Industria y Comercie”, y. final-
mente, que “es oneroso lener que pagar los dercchos de dos inseripeiones”. =?

La critica resulta injustificada, porque la duplicidad no se da respecto
de todos los actos regulados por el articulo 2o, sino solamente en cuante
a los que <e contracn los incisos a) v &) de dicho precepto y, ademis, en
virtud de las diversas finalidades que se persiguen con cada uno de los
registros, sin que sca dable unificarlos precisamente perque como hemos
destacado ya en parrafos precedentes, los objetivos que se tratan de alcan-
zar en uno y otro son diferentes, lo que autoriza plenamente la existencia
de dos rezulaciones juridicas y de dos organismos para aplicarlas.

Por otra parte, no explica VizQuez PANDO su ascrto respecto a la se-
guridad juridica, por lo que no sabemos en qué resulta afectada con la
cx'stencia de dos regisiros y por eso =u afirmacién resulta gratuita, pero
aan suponiendo sin conceder que fuera aceptable, de todas maneras, si con-
sideramos que la justicia es el valor que preside toda construccién juridica
y, 5i tomamos en cuenta la importancia, verdaderamente crucial, del nuevo
ordenamiento, que entre otras funciones, vino a combatir los abusos que
se estaban cometiendo en perjuic’o de la industria mexicana y de la eco-

18 ALvarez SOBERAXIS, op. cit. pag. 302
W Vizcurz Paxpo, op. cit. pag, 713
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nomia nacional, resulta a todas luces justificada la existencia del Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia, como un organismo del Estado.
con funciones de regulucidn y control de la translerencia de tecnologia,
independientemente de que ya exista la Direccién General de la Propiedad
Industrial, que es simplemente un érgano de conocimiento, y que tutela, fun-
damentalmente, intereses privados (los del inventor) y s6lo de manera indi-
recta a los de los comerciantes e industriales y del piblico consumidor. Ello
a pezar de que la Ley de la Propiedad Industrial es de orden pablico.

A mayor abundancia de razones, tal ha sido la practica seguida por
diversos paises, como Japén, Argentina v la India, que cuentan con Regis-
tros de tecnologia especificos y distintos de sus Grganos de inscripcién de
paientes y marcas. Un caso de excepeién lo constituye Brasil, pais en el
que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, maneja conjuntamcnte
ésta vy la transferencia de tecnologia. 3°

La Organizacidn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Con-
ferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, han re-
comendado el establecimiento de este tipo de instituciones para el conirol y
regulacion de la transferencia de tecnologia va que, por otra parte, los or-
denamientos juridicos del sistema internacional de patentes. podrian entrar
en conflicto con los propédsitos v métodos de las disposiciones legales en ma.
teria de transferencia de tecnologia.

En lo que toca a la “onerosidad™ del pago de derechos, se muestra Viz-
QUEZ PANDO mal informado, puesto que los que establece la Tarifa para el
cobro de derechos relativos a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario
Oficial de la Federacién de fecha 9 de febrero de 1962, son minimos.

En efecto, de acuerdo con el articulo lo., fraccion 111, incizo B, de dicha
Tarifa, el pago por el registro de una licencia de explotacion de una paten-
te, asciende a la suma de $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) y, en el
caso de las marcas, a $85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100) v,
en lo que se refiere a la Tarifa para el cobro de derechos relativos al Re.
gistro Nacional de Transferencia de Tecnologia, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion del 31 de enero de 1973, i bien los dercchos de
recepcion y examen del acto, convenio o contrato ascienden a $1,000.00
(UN MIL PESOS 00/100} los relativos a cada patente o marca incluida en
el acto, son de $100.00 (CIEN PESOS 00/100) cada una y como los con-
tralos suelen contener varias, en realidad los derechos de la inscripcién
no pueden juzgarse como excesivos.

30 Una obra importante para conocer lu situacién brasilefia es la de Francisco AL-
ueiba Bisato, Eduardo Augusto A. Guimarars y Mariz Helena Porre pe Ficuensipo,
A tronsférencin de tecnologio ne Brasil, Instituto de Planeajamento ccondmico e social,
Estudos para o Flanejamento, nlimero 4, Brasilia, 1973.
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A mavor abundancia de razones ;A quién estd tralando de proteger con
su critica VAzQuEz Panpo? jA las empresas extranjeras, titulares de mas
del 809, de las patentes inscritas en la Direccion de la Propiedad Indes-
trial? 3! ;En qué puede resultar oneroso el pago de esas cantidades para
tales empresas que, como es bien sabido, cuentan con abundantes recursos
econdmicos? A nuestro juicio, dicho autor omitié considerar los datos reales.
que todo jurista debe tener presente al analizar una disposicion legal y, ade-
mas olvidé las valoraciones que la Ley trata de alcanzar y, esenciaimente,
que el bien comiin debe prevalecer sobre el interés privado. 3#

En términos generales, el trabajo de VAzquez Panpo, si bien constituye
un certero anélisis de la Ley, tiene a nuestro juicio el grave inconveniente
de que se trata de un estudio realizado exclusivamente desde el punto de vista
formal, sin que se haya avocado al conocimiento del contenideo mismo de
la Ley, es decir, a la materia regulada por ésta, a los fendémenos econdémicos
y técnicos involucrados en el proceso de transferencia de tecnologia y ade-
mis, presenta la desventaja de que al interpretar la Ley, omitié considerar
las valoraciones del legislador al emitirla y los fines que la propia Ley pre-
tende alcanzar. El mérito de su obra radica en cambio, no sélo en lo com-
pleto del analisis formal, sino en lo atinado de algunas criticas y el orden
ldgico con el que se manej6 la interpretacién de la Ley.

J. Los ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS DEBEN SURTIR EFECTOS EN EL TE-
RRITORIO NACIONAL,

El articulo 2o0. senala un requisito mas para que los actos resulten suscep-
tibles de inscripeion en el Registro: “que deban surtir efecios en el territorio
nacional”,

El subjuntive del verbo “deber” utilizado por el legislador, lo fue con
el propésito de establecer que basta le celebracion del acto juridico para que

31 Con relacion al mimero de patentes inscritas por nacionales y extranjeros en
México, véase el cuadre estadistico que se contiene en la obra de Bernardo SertiLvepa
¥ Antonio CHUMAcEro, La inversidn extranjera en México, Fondo de Cultura Econé-
mica, la, Edic., México, 1973, pig. 99. Concretamente en el afio de 1972, de 5,700 pa-
tentes solicitadas hasta el mes de agosto, sélo 541 o sea el 9.5% lo fueron por mexicanes.
Un excelente trabaje respecto al impacto econémico desfavorable que ejerce para los
paises del tercer mundo el sistema de patentes lo constituye el de Constanting V. Varr-
sos intitulado La funcién de las patentes en los paises en vias de desarrollo, Revista
El Trimestre Econémico, Volumen XL, nimero 157, México, Enero-Marzo de 1973,
pags. 195 a 232,

%2 Véase respecto al bien comiin como finis operantis del Derecho, 1a obra de Miguel
ViLroro Toranzo, ya citada, pégs. 221 y sigs.
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surja la obligatoriedad de la inseripcién, independientemente de que ya haya
producido efectos o los vaya a producir en el futuro.

Ahora bien, tales efectos deben darse o posiblemente se darin en el
territorio nacional, por lo que el precepto se limité a recoger la disposicién
a que se contrae el articulo 13 del Codigo Civil para el Distrito y Territorios
Federales en vigor. 3

Debido a lo anterior, para los efectos juridicos de las transacciones a
que alude el articulo 20., carece de relevancia el lugar de la celebracién de!
acto. Relevancia tiene, empero, el hecho del otorgamiento del negocio juridico
en si, sin que se requiera como supuesto adicional para la inscripcion, el he-
cho de la ejecucion efectiva de tal negocio en el territorio nacienal.

K. AcTo0s, CONVENICS 0 CONTRATOS DE EXPORTACION DE TECNOLOGIA POR
EMPRESAS NACIONALES,

La expresion recogida por el legislador en el sentido de que el acto deba
surtir efectos en territorio nacional, plantea el problema de la determinacién
de si un contrate de transferencia de tecnologia celebrado entre una empresa
nacional y una extranjera, en la cual aquélla fuera la proveedora y ésta la
receptora, tendria que inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia, tomando en cuenta que el dnico efecto a surtirse en nuestro pais
seria el del pago.

Lo anterior nos lleva a precisar eunales son los efectos juridicos de un aclo
v, cudndo v dénde se producen éstos, a efecto de poder solucionar el proble-
ma planteado.

Partiendo de la base de que “las consecuencias de un acto humano deben
ser imputados al sujeto del mismo™ ** y como el objeto principal del acto
juridico es precisamente crear efectos juridicos (valga la tautolegia) resulta
evidente que, como sehalan HENrY, LEON v Jean Mazeaup en su Tratado de
Derecho Civil, “el efecto esencial del acto juridico es obligar a la persona
de que emana” y afladen que “desde el momento que se ha realizado libre-
mente con una voluntad sana un acto juridico, se encuentra uno definitiva-
mente obligado”, terminande por pronunciarse, firmemente, en favor de la
regla pacte sunt servande y contra la admision de la teoria de la imprevision,
que se refleja en la regla “rebus sic stantibus” (si las cosas permanecen} .3

31 Vizouez Paxpo, op. cit, pag. 712,

34 ViLLorno Tomranzo, op. cit. pdg. 363.

35 Henry y Leon Mazeaup y Jean Mazeaun, Lecciones de Derecho Civil, Traduccitn
de Luis Alcala-Zamora y Castillo, Ediciones Juridicas Europa-Américe, Buenos Aires,
Argentina, 1959, Parte Primern, volumen I, page. 395, 412 y sigs.
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Borya Soriano sostiene que, nuestro Cadigo Civil para el Distrite v
Territorios Federales en vigor, recogié en su articulo 1796, el principio de
que “los contratos legalmente celebrados obligan 2l cumplimiento de lo ex-
presamente pactado’, principle que expresd enérgicemente en su articulo 1134
el Codigo Napolednico y que, refleja, como primer efecto de un contrato su
fuerza obligatoria. 3¢ Digase, por extensién analigica. lo mismoe de los actos
juridicos bilateralcs.

Ahora bien, los efectos surgen en el momento en que el acto se perfeccio-
na. Respecto a la llegada de ese momento, éste varia scgin se trate de una
declaracién unilateral de voluntad o de un acto juridico bilaterel. En este
iltimo caso, el Cédigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor,
adopta el sistema de la consensualidad, es decir, basta Ia expresién del con-
sentimiento de las partes para que el acte juridico quede perfeccionado.

Tocanos ahora determinar si el pago es un efecto juridico. El pago es
una forma de cumplimiento de las obligaciones, por lo que constituye uno
de los efecto: juridcos normales del acto.

Con las nociones expuestas estamos ya en posibilidad de resolver el pro-
blema y a esze respecto opinamos que si hay obligacion legel de presentar
el acuerdo de exportacién de tecnologia al Registro.

No obstante lo expuesto, el Sr. Lie. José CaMpinio 3Nz, en aguel en-
tonces Subsecretario de Industria de la Secretaria de Industriz y Comercio
v hoy titular de dicha Dependencia, en su presentacién de la iniciativa de
Ley ante la Camara de Diputados dijo: “Dcho decir a ustedes que este ro-
gistro sera obligatorio cuando estos contratos surtan efectos en el pais, es
decir, no vamos @ exigir este registro cuando se trate de la exportacion de
tecnologia, porque no hemos querido poner ninguna limitacién a la exporta-
cién de tecnologia; procuraremos, sin embargo, que se nos dé noticia de las
exportaciones de tecnologia para que nuestros vegistros scan completos”. *F

Debemos sefialar que la intencion del Gobierno Federal manifestada por
CampiLLo SAvz de no limilar la exportacién de tecnologia al exterior, se ha
visto inclusive perfeccionada y ejecutada, puesto que en realidad el Estz:do
te ha preocupado por estimular y alentar tales actividades. En cfecto, en el
Diario Oficial de la Federacién de fecha 15 de octubre de 1973, se publicd
el Acuerdo que dispone que se devuelvan a los exportadores de tecnologia
¥ servicios mexicanos, los impueslos que causen sus actividades.

Evidentemente ce trata de una medida que pretende impulsar la creacién
de una tecnologia autoctona (que bien puede surgir como resultado de una

36 Borsa Sortavo, op. cit, Tomo I, pags. 317 v 318.
87 José CampiLLo Sinz, Exposicién unte la Cimara de Diputados, Revista Mercado
de Valores, ya citada, pag. 1233
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adaptacidon o innovacidn respecto de una lecnologia adquirida del exterior)
puesto que permite abrir horizontes en la comercializacién de ésta no sélo
a nivel del mercado nacional, sine de otros mercados, en virtud de gue
s6lo es exportable sin pago de impuesios la teenologia que el Acuerdo clasifi-
ca como de origen nacional.

La declaracion del citado funcionario publico nos conduce a la necesidad
de re-examinar el problema planteado, para cuyo fin, es preciso determinar
el valor juridico de aquélla en orden a la interpretacién de la Ley.

Pensamos que si bien dicha aclaracién no consiiluye una interpretacién
“gquténtica” de la Ley, y por lo tanto no es de aplicacién obligatoria, es itil
para el intérprete no sélo por haber sido hecha por un alto funcionario de la
Dependencia que formulé el proyecto de Ley, sino porque precisa la actitud
de la autoridad ante las valoraciones incluidas en la Ley. %

¢ Puede la autoridad renunciar a exigir la presentacién de los conlratos
de cxportacién de asistencia técnica? Nada obsta para que se proceda en
esos lérminos, ya que a nadie se depara perjuicio v, por el contrario, trata-
se de facilitar ese tipo de negocios juridicos, por lo que consideramos que
los particulares pueden atenerse al texto de la exposicién del citado funcio-
narie, sin temor a incurrir en alguna sancién.

De hecho, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnelogia cuando
los particulares han presentado para su inscripeién ese tipo de actos se les ha
vespondido haciendo alusién a la declaracién del Titular de la Secretaria de
Industria y Comercio, solicitindoles que manificsten si, a pesar de que cl
Registro no considera obligaloria la inscripcion de tales actos, insisten en
registrarlos, por alguna razon. Normalmente los particulares han retirado sus
soliciludes y, de todas maneras, la autoridad ha tomado conocimiento de esos
contratos,

Los funcionarios del Registro han insistido en la conveniencia de conocer
los acuerdos de exportacién de tecnologia, no para inscribirlos, sino para
formarse un panorama completo del proceso y sobre lodo, de los esfuerzos
que estd realizando el sccior industrial para crear su propia tecnologia y
comercializarla,

Vale la pena indicar que, aunque la Ley sélo incide en el fendmeno re-
lative a la adquisicién de tecnologia a través de la celebracion de acuerdos
de voluntad, tratando de lograr que ésta se obtenga en las mejores condicio-
nes de calidad y precio que sea posible, la creacién de una capacidad técnica
local e inclusive de tecnologia autdctona en las areas en que esto es fac-

38 Respecto a los problemas propios de la Hermenéutica Juridica en general, se re-
vomiendn la lectura de la obra: Adolfo Carvario, Métodss de interpretacién en la
Ciencia del Derecho, Universidad de Chile, Escuela de Derccho de Vzlparaiso, 1962,
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tible, deben contemplarse como idcales permenentes en una sana politica
cientifica y tecnolégica. 3¢

L. EL MOTIVO DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD EN LOS ACTOS, CONVENIOS O
CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ARTiCULO 2o.

La parte final del articulo 20. contiene una frase importante para el intér-
prete, pues se afirma que son de inscripcion obligatoria los actos que se ce-
lebren o realicen “con motive de” las transacciones que acto continuo
enumera.

Para desentrafiar esa expresion, acudiremos a la dectrina del fin y de los
méviles pues a nuestro juicio, al haber empleado esa expresién, el legislador
quiso referirse al “motivo determinante” que impulsa a la voluntad a la
accidn. 0

La referencia del legislador al *“motive determinante” se justifica en aten-
cién a los objetivos de “interés piblico™ que la Ley persigue y al propésito
de tratar de impedir que los particulares pudieran evadir la Ley al denomi-
nar sus acuerdos haciendo alusién a supuestos distintos de los enumerados
en el articulo 2o. de la Ley, pero en realidad celebrados con motivo de alguna
de las figuras incluidas en el precepie. Por eso la Ley no sélo se refiere a
los actos celcbrados para otorgar, por ejemplo el uso de una patente, sino
a todos aquellos que tengan como “motive determinante” cualquiera de los
supuestos descritos en la propia disposicién legal. ,

&

El fin o motivo determinante de la voluntad puede o no trascender al

39 Respecto a las caracteristicas de una politica cientifica iy tecnolégica orientada al
desarrollo, pueden consultarse provechosamente las siguientes obras: Jorge S&Baro ¥
Natalic BoTana, La ciencia ¥ la tecnologia en el desarrollo futuro de América Latina,
Revista de la Integracion, No. 3, LN.T.A L., Buenos Aires, Noviembre de 1968, pags.
15 2 36.

Ciencia y Tecnologia, Editorial de la Revista de la Integracion, No, 4, Buenos Aires,
Mayo de 1969.

Ratil Sarz S., Tecnologia e integracion en América Latina, Revista de la Integra-
cion, niimero 4, IN.T.A.L., Buenos Aires, Mayo de 1909, pag. 60 a 122,

Hacia una politica en materia de transferencic de tecnologia, Editorial de la Revista
Comercio Exterior, Volumen XXI, No. 9, México, septiembre de 1971, pdgz. 736 in fine
a 739.

Sergio Omtiz HeErNAN y Federico Torres Arrovo, Necesidad de una politica de
Ciencia y Tecnologia en México, Comercio Fxterior, volumen XXIII nimeros 5 v 6,
mayo v junio de 1973, especialmente la segunda parte, pags. 524 a 533.

Miguel S. Wionczex et. af., Comercio de Tecnelogia y desarrollo econémico, Uni-
versidad Nal. Auténoma de Mex., Mex., 1973.

40 A este respecto véase la obra de Manuel Borra Soriaxo, Teoria general de las
ebligaciones, Editerial Porriia, S. A., 52. edicién, México, 1966, tomo I, pigs. 183 a 198.
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acto juridico. Si lo hace, es decir, si consta en el documento y se incluye,
aon de manera incidental alguno de los supuestos a que se contrae el ar-
ticulo 2o. de Ta Ley, el acto resultard de inscripcion obligatoria en el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Finalmente, el motivo detcrminante de la voluntad, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 1831 del Codigo Civil para el Distrito y Territorios
Federales, no debe ser contrario a las leyes de orden piblice o a las bucnas
costumbres.

Ciertamente la inclusion de esta frase en el texto legal plantea a la auto-
ridad administrativa encargada de la aplicacién de la Ley el escollo de su
amplilnd, que obliga a un andlisis casuistico de una enorme variedad de
contratos, pero de hecho, para el efecto de alcanzar los objetivos plasmados
en el ordenamiento juridico, es preferible ir procediendo por eliminacién,
que haber dejado fuera de la regulacion legal algin acto que pudiera invo-
lucrar problemas para el desarrollo del pais,

Debe tomar en cuenta el lector que la tecnologia es un elemento indis-
pensable para que una determinada sociedad pueda alcanzar el desarrolle
econdmico. Asi lo han sefialado los expertos de la Organizacién de las Na-
ciones Unidas en su informe sobre la aplicacién de la Ciencia y la tecnologia
al desarrollo, publicado en el afio de 1971.4

M. ANALISIS DE LOS INCISOS DEL ARTICULO 20. DE LA LEY.

Examinaremos, acto continue, los seis incisos del articulo 2o0. de la Ley,
con el objeto de interpretar los supuestos 1dgico-normativos que contiene vy,
definir los aclos susceptibles de inscripcion, con base en dicha interpretacion.

1. Autorizacién de uso de marcas.

Aritculo 20.. .. “a). La concesién del uso o autorizacion de explotacién de
marcas”.

Se ha crilicado la terminologia empleada por el legislador en la redaccidn
de este inciso por considerarla discordante con relacién a la que se utiliza en

41 Departamento de Asunios Econdmicos ¥ Sociales de la Organizacién de las Na-
ciones Unidas, Ciencia y Tecnologia pare el desarrello, propuestas para e! segundo de-
cenio de las Nacienes Unidas para el desarrollo, Informe del Comité Asesor, No. de venta
5.70.1.23, Nueva York, 1971, pég. 5.

No obstante lo aulerior, la tecnologiz tiene una serie de implicaciones en todos los
ambitos de la accion humana y, segiin parece, no todos son favorables. Un excelente
estudio del fendmeno es el de Jacques Evwvr, The technological society, Vintagze Books,
Alfred A, Knopf and Random House Inc., Editores, translated from the french by
John Wilkinson, New York, 1964,
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la Ley de la Propiedad Industrial, y» que este ordenamiento juridico sélo
se refiere al “uso” de las marcas, y reserva el término “explotacién™ para
las patentes,

Aun cuands la critica es valedera, la consideramos fitil e intrascendente,
pues csa circunslancia no interfiere en la aplicacion de dichos ordenamientos
en manera alguna.

Estamos aqui, irenle a un “acto juridico a través del cual se adquiere un
derecho de caracler personal, al uso o explotacién de un bien”. #*

Nuestro sisteria juridico admite que los derechos —que son bienes incor-
porales— puedan ser objeto de diversas transacciones, de ahi que la defini-
¢i6n misma del contrato se refiera expresamente a esa posibilidad y que en
los articulos 2029 y ciguientes, el Codigo Civil para el Distrito y Territorios
Federales reglamente la cesion de derechos.

Por otra parte, existen derechos que son propiamente “bicnes” en el sen-
tido juridico de la expresién. Tal es el caso de los “derechos de autor”,
pues el Cédigo Civil en su articulo 758, expresamente los considera “bienes
muebles”.

k

Este inciso se refiere a la transmisidn del dereclio sobre un bien, sélo
que no se trata de una translacién de dominio, es decir, no se transmite la
propiedad, sino que sblo se concede el uso de ese bien (la marea).

Ciertamente, desde el punto de vista doctrinario existen miltiples defini-
ciones de la marca, Como no entra dentro del propésito de este trabajo, avo-
carnos a las controversias tedricas que se dan en ese dmbito, hasta sehalar
con Davip RancEL MEepiNa, que hay cuatro corrientes respecto a la concep-
tualizacién de la marca, que son: “la que sefiala a la marca un papel de
signo indicador del lugar de procedencia de la mercancia; aquella que con-
sidera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una
mis que reune los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que,
adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en fun-
cion de la clientela”. 43

Transcribiré a centinuacion, para el efecto de contar con una hipétesis
de trabajo, dos definiciones, una elaborada desde la 6ptica explicativa de la
Ciencia Juridica y otra que privilegia e! aspeclo econdémico de esta insti-
tucion.

Marca es, desde el punto de vista juridico, segin lo ha expresado Yves
Saixt Gar, “un signo distintive que permite a su titular (fabricante o co-
merciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia”

42 Vizouez Panpo, op. cit. pag. 725.
43 David RancerL Mepixa, Tratade de Derecho Marcerio, Las marcas industriales y
comerciales en México, 1n, edicidn, propiedad del autor, Mexico, 1960, pag. 154,
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y, en sentido econémico “un signo que tiende a proporcionar a la clientela
una mercancia o un servicio cubierto pablicamente con su garantia”#

De lo expuesto se sigue que la marca es propiamente un bien juridica-
menie tutelado.

Dados los términos del articulo 2o. inciso &) NO S50N susceptibles de
inscripcion en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, aquellos
actos, convenios o contratos en los que se lleve a cabo la enajenacién de una
marca, sino solo aguellos en los que se conceda a otra persona, distinta del
titular, el uso de la misma.

Ambas posibilidades —enajenacién y transmision— estin contempladas
por los articulos 172 a 183 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que
resulta mas restringide el ambito de accion de la Ley de transferencia de
tecnologia, ya que sdlo se refiere a la dltima de las hipétesis.

El propésito del legislador, al incluir este tipo de actos (el uso de mar-
cas) en la Ley, fue el de dotar de facultades a la autoridad administrativa
para que examine la cunantia de los pagos que se estan haciendo por ese
concepto, para regularlos adecuadamente, en beneficio de la industria nacio-
nal v del desarrollo del pais.

Cierto que es sumamente dificil llegar a determinar cual es la contrapres-
tacion adecuada por el uso de una marca, ya que ésta es slo un signo dis-
tintive o de identificacién de los productos y carece de utilidad tecnolégica
pero también resulta que es indispensable realizar la evaluacién por diversas
razones que mas adelante precisaremos.

Pensamos que el valor de una marca estd en funcién del prestigio que
posea en el mercado de origen o en el mercado internacional y, consecuen-
temente, en las posibilidades que pueda brindar a un empresario para darle
acceso pleno al mercado al que pretende penetrar.

Hay que aiiadir que el valor de la marca se va incrementandoe con el
transcurse del tiempo si se ha logrado una adecuada comercializacidn de los
productos que ampara, a través, por ejemplo, de una cierta calidad de éstos y
de las correspondientes camparfias publicitarias.

Se preguntara al lector por qué incluir los contratos de autorizacién de
uso de marca en una ley que regula la transferencia de tecnologia. La res-
puesta es bastante sencilla: la tecnologia suele adquirirse “en paquete” como
se dice en la practica comercial internacional. En otras palabras, es frecuente
que en €l contrato de adquisicién de tecnolegia, se incluyan también la auto-

44 Yves Saint Gar, Politica general de una empresa pare la proteceion y defensa
de sus marcas en el extranjero, Revista Mexicana de Ia Propiedad Industrial y Artistica,
mimeros 15-16, Afio VIII, México, enero-diciembre de 1970, pigs. 74 y 75.
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rizacién de uso de marcas o de explotacién de patentes y la asistencia tic.
nica, %

Esto es usual porque la autorizacién del uso de la marca que otorga un
licenciante (a los contratos de traspaso de tecnologia, se les llama en la
practica comercial internacional “acuerdos de licencia”, sigulendo la locu-
cién anglosajona Licensing agreements) ademias de permitirle un ingreso
adicional que NO IMPLICA un costo para él, le permite intervenir en la
produccién de los articulos amparados por la marca a través del “control de
calidad”. Esta posibilidad esta autorizada por el articulo 164 fraccién It
de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor.

La problemética que plantean los contratos de autorizacién de uso de
marcas es, de suyo, compleja, ya que se vincula con la “sociedad de con-
sumo” en que nos ha tocado vivar y con otros factores. Debido a los “efer-
tos de demostracion” de las sociedades industrializadas sobre los paises cn
vias de desarrollo, los “patrones o habitos de consumo” de esas sociedades
suelen transmitirsenos, de tal suerte que los medios de comunicacién pro-
vocan ciertas necesidades “artificiales” que deben ser satisfechas, a través
de la adquisicién de ciertas mercancias o servicios que ostentan marcas ex-
tranjeras,

Meéxico, por su vecindad con los Estades Unidos de Norte-América, en
cuyo favor opera el “factor de dominic”, es especialmente sensible a la pene-
tracién de marcas extranjeras, fundamentalmente de origen norteamericana
y nuestro mercado, a pesar de que en muchos renglones estd altamente pro-
tegido (mercado cautive) ha sido inundado con un alud de marcas de eze
origen. Estas marcas contribuyen escasamente al desarrollo econémico nacic-
nal, alteran los “patrones de consumo” y hasta provocan despersonalizacién
de nuestra sociedad. Donde pueden representar alguna utilidad es en la ex-
portacion de ciertos bicnes que se producen en determinados sectores indus-
triales, como por ejemplo, el sector de maquinas-herramientas, donde una
marca extranjera puede incrementar las exportaciones de productos fabri-
cados en el pais.

Por otra parte, en el ambito econémico, ademas de que el Registro ha
comprobado que se realizan cuantiosas erogaciones por este concepto (uti-
lizacién de marcas extranjeras) lo que se traduce en salida de divisas dcl

5 Asi lo ha sefialado la Conlerencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo, en su obra Directrices para el estudio de Ia transmisién de tecnologia a los paises
en desarrolle, citada en la nota 2 de este trabajo, pags. 8 y 9. La UNCTAD habla de
“transmisiones en bleque™ y en un parrafo sumamente ilustrative de ese estudio, indica
que “cuanto mds moderna sea la tecnologia... més probable serd que la tecnologia
haya sido patentada... y mayores seran las posibilidades de que la transmisién se efectie
mediante acuerdos de licencias™.
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pais, resulta que el uso de estas marcas fomenta la dependencia de nuestras
empresas respecio a los propletarios de las mareas. En cfects, cenforme
transcurre el liempo, la usuaria de la marca depende en mayor grado de
ésta ¥ la rescision del contrato de autorizaciin de uso le depararia mayores
perjuicios.

Han llegade inclusive, a nuestro conocimiento, casos extremos en los que
los propietarios de marcas residentes en ei cxterior, han aprovechado el cs-
fuerzo de comercializacidon Hevado a cabo por usuarias nac’onales y al térnine
de la vigencia del contralo de autorizacién de uso de la marca, sc han
negado a renovarle vy han establecido sucursales o subsidiarias en nuestro
pais, desplazando totalinente a aquellas del mercado,

Por todas las razones expuestas, es imperativo diseflar una politica de
accién a corle, mediano y largo plazo en materia de uso de marcas y quiza
hasta habria que poner en prictica la sugerencia de Migusl S, Wionczex
en ¢l sentido de “prohibir o restringir las compras de marcas comercizles
exiranjeras no acompanadas por transferencia real de tecnologia paten-
tada”. 40

VAizQUEZ Pa~Npo crilica esta disposicién sefialando que la duplicidad de
inscripciones de la autorizacién de uso de marcas, implics, entre otras con-
secuencias “un retardo innecesario de la inscripeién exigida por la Ley de
la Propiedad Industrial™ 47

Ya anteriormente rebatimos su argumentacién en lo que se refiere a Ja
“duplicidad de registros”, pero quisimos de nueva cuenia citarlo—, para
resaltar la intrascendencia de los razonamientos mediante los que preiende
justificar su critica. En efecto, mientras mutltiples tratadistas enfocan su
atencién al problema de pagos excesivos por concepto de uso de marcas, o
al de la dependencia que se crea con la utilizacién de marcas extranjeras,
que son las cuestiones de fondo que la Ley traia de atender, VAzQuEz Parnpo
se queda en el ambito de lo meramente formal y su preocupacién respecto
a este inciso del articulo 2o0. sc reduce a un problema de “retardo” en la
inscripcion del contralo de autorizacion de uso de la marca ante la Direccidn
General de la Propiedad Indusirial, que por otra parte es inexistente.

2. Autorizacién de explotacion de patentes.

“b), La concesién del use o autorizacién de explotacion de patentes de
invencion, de mejoras, de modelos y dibujos industriales™.

46 Miguel S. Wionczek, Los problemas de la trunsferencia de tecnologia en un
marco de industriglizacion acelerado: el caso de México, Revista Comercio. Exterior,
Vol. XXI, nfmero 9, México, septiembre de 1971, pag. T91.

47 Vizouez Paxpo, op. cit. pag. 714.
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Resultan aplicables a esta disposicion la mayor parte de las considera-
ciones vertidas en el inciso precedente,

La Ley de la Propiedad Industrial no define propiamente a las patentes,
aunque de sus disposiciones, en concordancia con los mandatos constitucio-
nales que a ellas se reflieren, es posible caracterizarlas,

El primer parrafo del ariiculo 28 Constitucional y el articulo 89 fraceién
XV de la propia Carta Magna se refieren a la patente de invencién como
un privilegio que se otorga a los descubridores, o inventores. La patente
resulta pues un titulo que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del
inventor v que es otorgado por el Estado. 48

Desde el punto de vista practico, la patente implica un derecho exclusivo,
‘concedido en virtud de la Ley, para la explotacion de una invencién técnica,
y la explotacién se iraduce en la fabricacién o produccién, la utilizacién y
la venta (articulos 53 a 71 de la Ley de la Propiedad Industrial).

“En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio
de explotacion de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopo-
lio consiste en el especial privilegio concedide por el Estado al autor de
una invencién que reuna determinadas exigencias legales, acreditindose la
existencia de tal concesién con ¢l certificado llamado titule de la patente
que expide el Poder Ejecutivo™. *°

El maestro SEPULVEDA convencido del valor del sistema de patentes, in-
dica que é&stas, “pese a sus defectos siguen siendo inaprecisbles para el
inventor”. .. “la patente convierte la invencidn, la idea en algo negociable,
en un bien tangible mesurable, que puede cederse o darse en licencia, que
tiene un valor cierto, objetivo e identificable... alienta la competencia. ..
y como quiera que sea, de alguna manera ha asegurade la efusién de in-
venciones”, 50

Sin embargo, el propio SEPULVEDA confiesa los miltiples defectos del sis-
tema, al afirmar que “estd fundado en una contradiccién de origen. Se su-
pone que por su operacion se alienta el conocimiento, pero principia confi-
‘riendo al duefio de la patente el poder para restringir ese conocimiento por
cierto tiempo. Se trata de un sistema crudo e inconsistente. .. es un sistema

48 Véase a estc respecto David RanceL Meoina, Conceptos fundumentales sobre nu-
didad de los patentes de invencion, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar-
tistica, No. 5, Méxice, enero-junio de 1965, pags. 19 a 42

49 Antonioc Correa M., La legislacion mexicana sobre patentes de invencion, Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, niimero 1, México, enero-junio de
1963, pag. 10. El subrayado es nuestro.

60 César SePULVEDA, Nuevas sendas para la Propiedad Industrial, Revista Mexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica, Afie IV, niimero 8, México, julio-diciembre de
1966, pags. 326 y 327.
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que carece de logica... existen pocas instituciones sociales que poseen me.
nos defectos”. 5! , _

De la lectura del trabajo de SEPOLVEDA, hemos arribado a conclusiones di-
versas de las que sostiene el ilustre jurista mexicano. Para nosotros los defec-
tos del sistemna son de tal magnitud que demandan su revisién inmediata. Pen-
samos que el balance de cosios y benelicios sociales de tal sistetna para los pai-
ses en vias de desarrollo, arroja un salde deudor. Asi lo sostienen también
algunos especialistas en la materia, quienes kan cuestionado, sobre todo desde
el punto de vista econémico, la utilidad que tiene para los paises en vias de
desarrollo, el sistema de patentes tal como ha venido operando hasta la
fecha. #*

En nuestro pais, que es sub-desarrollado, el funcionamiento del sistema
de la propiedad industrial ha side gravoso. Por eso, a mi juicio hay que
partir de la base de que, en términos generales, “antes y ahora, los instru-
mentos juridicos tutelares de la propiedad industrial, tante nacionales como
internacionales, han seguido los disefios establecides por los paises indus-
trializados en su incesante biisqueda de medios mejores para proteger e in-
crementar la rentabilidad de su acervo tecnolégico”. # Por ello, “es incues.
tionable la necesidad que tiene nuestro pais de revisar profundamente su
situacion respecto a la propiedad industrial”, &4

Quisiéramos reforzar la argumentacién anterior, haciendo alusién de
nueva cuenta, al escaso nitmero de palentes que son registradas por ciuda-
danos mexicanos, a lo que hay que afiadir Ja circunstancia de que “se ha
podido observar que una gran proporcién de las solicitudes de palentes de
inventores mexicanos, corresponden a nuevos sistemas o mercancias en estado
embrionario, que ro se desarrollan comercialmente” 5

51 Idem.

B2 Véase respecto a los efectos econdmicos de las patentes en los paises sub-desa-
rrollados la obra de Constantine V. Varrsos, Comercializacion de tecnologia en el Pacto
Andino, Instituto de Estudios Peruanos, Coleccién América Problema No. 6, Lima,
Peri, 1973.

Jorge M. Karz, Patentes de invencién, Convenio de Paris, v puises de menor grado
de desarrollo econdmico relativo, Instituto Di Tella, Duenos Aires, Economic Growth
Center, Universidad de Yale, versién preliminar mimeografiada, abril de 1973,

58 Eduardo Secovia, Hacia otre concepto de la propiedad industricl, versibn mimea-
grafica, pag. 2.

84 Thidem, pag. 12.

® Juan Guillerme Becker ArmcoLa, Importancia de los patentes y de la tecnologia
ert el desarrolle ccondmico de México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial v
Artistica, Afio V, nimero 9, México, enero-junio de 1967, pag. 140.
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A mayor abundancia de razones, un niunero muy considerable de paten.
tes propicdad de empresas extranjeras, no son explctadas y el sistema de
“licencia obligatoria™ no funciona, por lo que el sistema actiia inclusive
“bloqueando™ la capacidad creativa nacional.

Finalmente el sistema como tal, posee una inspiracion liberal e individua-
lista, totalmente anacrédnica, le que nos lleva a la conclusién de que hay
que pensar en conslruir un nuevo sistema mas acorde con nuestras necesi-
dades.

Para nosotros la inspirzcién del nuevo derecho de la propiedad industrial
habria que encontrarla en el bien comin y no cn los intereses privados.
Como sefial6 CaMPILLO SAINz en su discurso inaugural de la reunién de la
Asociacion Internacional para la Proteccion a la Propiedad Industrial: “Es
principio practicamente aceptado de manera universal que la propiedad de
los bienes en general, debe desempefar una funcidn social y que el Estado
---al menos esta es la norma de nuestro pais—, tiene el derecho de imponer
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés piblico. Si este
princ’pio rige en general para todas las formas de la propiedad, cabe pre.
guntarse, si no debe también aplicarse a la llamada propiedad industrial,
de tal manera que los privilegios que ella confiera se ajusten a las demandas
del interés colectivo y =e utilicen con un sentido de beneficio social”.®8

Lin este ambito, existe un movimiento entre los paises en vias de desarrollo,
tendiente a modificar el sistema de patentes, tanto a nivel nacional como
internacional, Aun en paises de sistema juridico tradicionalista como Espafia,
los economistas y juristas han coincidido en enfatizar que existe necesidad
imperiosa de reformar el sisterma, *7

Este inciso plantea en la practica al Registro varias dificultades, la prime.
ra de las cuales es que, en cast todas las patentes que se inscriben no se suele
contener toda la informacidn que se requiere, sino que sus propietarios con-

96 José CampiLLo SAiinz, Discurso en la ceremonia de inauguracién del XXVIII Con-
greso de la ALP.P.1, pronunciado el dia 13 de noviembre de 1972, publicado en Re.
vista Mexicana de la Propicdad Industrial y Artistica, Afic X, mimero 20, México,
julin-diciembre de 1972, pag. 366.

7 Respecto a la situacién del sistema de patentes en Espafia, se recomienda la
lectura de la obra de Ramédn Prura, Los contratos de licencia de explotacién de paten-
res y los “royalties” Bosch, Casa Editorial, Barcelona, Espafia. Recientemente este pals
#xpidid su ley en materia de transferencia de tecnologia. En el XIII periodo de sesiones
de la Junta de Comercie y Desarrollo de la UN.CT.A.D., que se verificé en Ginebra en
septiembre de 1973, fore al que concurrid el autor de este trabajo, se incluyd en la
sgenda como tema 6 {e) la inieiativa de preparar un cédigo internacional de conducta
para los Estados en materia de transmisién de tecnelogia, propuesta que México apoy6
activamente, La reselucion de la Conferencia niimero TD/B/L.343 de 8 de septiembre de
1973, cuyo original se firmé en inglés, recomienda la realizacién de los estudios pertinen-
tes para ta] efecto.
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servan en secrelo alguno o algunos clemenlo: que son la clave del invento
¥, por lo tamnto, los contratos suclen contencr no solo la autorizacion para la
explotacién de la patente, sino también asistencia téenica. Esto obliga a la au-
toridad administrativa a “desempaquetar” la tecnologia que se va a adquirir,
sobre todo para efectos de evaluacién econdmica.

Hay que distingu‘r claramente en el contrato cuando se transmilen simul-
tineamente patenles y conocimientos no pateniados. las palentes son un
bien juridicamente tutelado pero que para resultar transmisibles deben ser
vilidas y estar vigentes, de conformidad con las disposiciones de la Ley de
la Propiedad Industrial, pucs no se puede otorgar una autorizacién de ex-
plotacion de un bien que no se tiene en propiedad, o que juridicamente no
tenemos 1itulo para transmitir su uso, lo que no ocurre con los conocimientos
no patentados. Estos suelen protegerse juridicamente cuando se transmiten a
través de los llamados “acuerdos de confidencialidad” o “clausulas de se-
crecia’.

Por cierto que el Registro ha negado la inscripcién a aquellos contratos
que contienen clausulas que obligan a ka adquiriente de la tecnologia a guar-
dar en secreto la informacién que recibe por un plazo mayor al maximo de
10 afios forzosos para el licenciztario incluido en la {raccion XIII del ar-
ticulo 7o. de la Ley de la materia,

Hay patente de invencién cuando ze trata de: un nuevo producto indus-
tria} 0 una nueva composicion de maler’a; el empleo de medios nuevos para
obtener un producto o resultado indusirial y la nueva aplicacién de medios
para tal efeclo.

La patente de mejora es cuando sc introduce una innovacién respecto de
una invencidon amparada con una paicnte anterior.

Las natenles de modelo o dibujo industrial se refieren a nuevas formas
de 1o productos indusiriales o a nuevos dbujos usados con fines de orna-
mentacin industrial,

Una cuesiién que debe resolverse es la consistenic en determinar =i es
susceptible de inscripeién un contrato en el gue se transmite el derecho al
nso de una patenie que todavia no ha sido expedida por la Direccién de la
Propiedad Industrial. de la Secretaria de Industr’a y Comercio, pero que ya
ha sido solicitada.

En ec:ze supuesto cstamos en presencia de la transmisién de una “expec-
tativa de derecho” o un derecho precario, aunque debe aclararse que el de!
inventor lo es sicnpre, no sdlo porque esld sujeto a un plazo determinado de
vigencia, sino porque puede ser invalidado, aun después de otorgada la pa-
tente, &%

58 Rancer Mebina. Conceptos fendamentales sobre nulided de las pateates de in-

verciér, op. eit. pag. 25.
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Esta situacién legal del derecho del inventor responde a la necesidad de
proteger también los derechos de la comunidad, impidiendo la existencia
de monopolios definitivos, ya que, tal como sefiala nuestra Constitucién,
aquellos derechos son “privilegios™ de caricter temporal y limitado que otor-
ga el Estado.

A nuestre juicio, si la patenle estd solicitada ante la autoridad competen-
te, como sus efectos —cuando se concede el titulo— se retrotraen a la fecha
de presentacion de la solicitud (articulos 38 y 40 de la Ley de la Propiedad
Industrial) y come, ademis, en el Derechoe Comin nada se opone a la trans-
misién de derechos precarios, consideramos que el acto debe ser inscrito en
el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

Problema distinto es el de la contraprestacién que puede admitir el Re-
gistro en esos casos y que por razones obvias debe ser menor, cuando se tra-
te de patentes solicitadas, ademas de que la validez del contrato dependera
de! otorgamiento de la patente, ya que si ésta no se concede, el contrato
queda sin objeto, y en tales condiciones, €l Registro debe cancelar la ins-
cripcion,

Otro problema que se plantea en relacién con los contratos de explotacién
de patentes, es el relativo a la vigencia de éstas (que en los casos de patentes
de invencién o mejoras comprende un lapso de 15 afies) mientras que la
Ley de Transferencia de Tecnologia sélo admite que sean 10 afios el p'azo
maximo de vigencia del contrato, cuando éste es obligatorio para el adqui-
rente (articulo 7o. fraccién XIII de la Ley de la materia). El problema se
ha solucionado en la practica acudiendo a la figura del contrato de plazo
voluntario para el adquirente,

Debemos para terminar, formular una critica de cariacler general a las
disposiciones contenidas en los incisos e} y &) del articulo 20. Nuestra cri-
tica es en el sentido de que el legislador omitié referirse a la regulacion
de otras dos instituciones que consagra la Ley de la Propiedad Industrial:
los nombres y avisos comerciales, a que se contraen el articule 214 y si-
guientes de dicho ordenamiento.

Esta omisién es especialmente grave en lo que toca a los “nombres comer-
ciales”, pues tenemos conocimiento de la existencia de contratos de autori-
zacién de uso de ciertos nombres, sobre todo en el sector hotelero, por los
que se cobran regalias a veces muy costosas, en perjuicio de esa industria y
que han quedado fuera de la regulacion legal. Estamos seguros que ese pro-
blema tendra que recibir en breve una solucién adecuada por parte de las
autoridades competentes.
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3. Suministro de conocimientos técnicos.

¢}. “Fl suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas,
modelos, instruetivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, forma-
cién y capacitacién de personal y otras modalidades™.

Se entiende por conoc'mientos técnicos (o Know-how) el “conjunte de
informaciones necesarfas para la reproduccién industrial, que proceden de la
experiencia en el proceso de produccion y que suelen permanecer secretos,
sin estar patentados”,

Aracama ZORRAQUIN, por su parte, después de hacer un concienzudo esty-
dio de miltiples definiciones y conceplualizaciones, concluye diciende que “el
know-how industrial es el saber técnico-practico capaz de llevar a efecto de
la mejor manera econdmicamente competitiva, una idea industrial”. ®

Hildegard RowpoNn DE Sanso, afirma que “el Know-how, a los fines de
st conceptuacion juridica, puede traducirse como el conjunto de conoci-
mientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad
valorable econémicamente de los cuales disponga un sujeto con cardcter
secreto o no v que sea susceptible de transmision”. 61

Estas definiciones ilustran respecto a los fenémenos a que se refiere el
inciso ¢) del articulo 20. de la Ley.

La disposicién que comentamos contiene en su parte primera una ejem-
plificacién de los modos o maneras a través de los cuales pueden transmitirse
los conocimientos técnicos, que en si mismos son objetos inmateriales.

La frase final empleada por el legislador al referirse “a otras modalida-
des” Jleva a la conclusion de que la enumeracion contenida en la primera
parte del precepto es ejemplificativa ¥ que, por lo tanto, pueden existir otras
formas de transferencia de conocimientos técnicos, no sefialadas por el pre-
cepto.

Dada la forma en que estd redactado el precepto, basta que exista un su-
ministro de conocimientos, en cualquier forma en que éste se verifique, para
que el contrato deba inscribirse en el Registro.

Lo importante en este caso para determinar la obligatoriedad de la ins.
cripcion, es la existencia del suministro de conocimientos y no la forma en
que tal suministro se realice.

% Esta definicién se funda en la expresada por Héctor MASNATTA, en su obra Los
contratos de transmisidn de tecnelogie, citada en la nota 22 de este estudio.

60 Ernesto ARACAMA ZORRAQUIN, En torno al concepto y la definicidn del Know how
técnico, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, afio VIH, Nos.
15-16, México, enero-diciembre de 1970, pig. 14 in fire.

€1 Hildegard Ronpon pE Sanso, Contribudion &l estudio del Know how, en Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, niimero especial 21-22, México, enero-
diciembre de 1573, pag. 341.
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Resulta importante referirse a la naturaleza del objeto de este contralo,
va que existe a ese respecto una interesante controversia entre licenciantes y
liceneiatarios. Hay que partir de la base de que el Know-how ro es un bien
juridicamente tutelado, como lo es la palente. Cierto que los conocimientos
técnicos son propiedad de quien los descubre, pero cuando se transmiten,
entran a formar parle del acervo tecnolégico del receptor, sin que sea dable
pretender que los pueda devolver, ya que tal cosa es imposible, en razon
de la naturaleza misma del bien transmitido. Es posible regresar al licenciante
los documentos en que consten los conocimientos técnicos, pero no estos mis-
mos. Por eso la doctrina juridica francesa rcciente, segiin nos comentaba el
ilustre jurista argentino Aracama ZORRAQUIN, concibe este contrato como de
“ensefianza’.

Asi pues, mientras los contratos de autorizacién de uso o cxplotacién
de patentes o marcas son franslativos de uso y la propiedad de los bienes
permanece en el licenciante, ¢l contrate de suministre de conocimientos téc-
nicos es translativo de dominio.

Porque concibe al contrato de suministro de conocimientos técnicos como
translative de deminio, €l Registro ha rechazado aquellos contrates en los
que el licenciante pretende que, al término de la vigencia del acuerdo se le
devuelvan los conocimientos. Lo que existe en el trasfondo de esta postura
de algunos licenciantcs es la pretensién, a todas luces injustificada. dec con-
vertir el Know-how en una patente pero de vigencia indefinida, es decir, en
un privilegio permanente, que les permita obtener ingresos durante toda la
vida de una empresa que utiliza procesos de fabricacién importados, lo que
se traduce, necesariamente, en la perpetnacién de la dependencia tecno-
légica,

Otra férmula a la que acuden slgunos licenciantes para preteger el Know-
how es la clausula de confidencialidad por tiempo indefinido. El Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia, ha rechazado la inscripeién de los
contratos que contienen ese tipo de estipulacidn, sosteniendo que el licencia-
tario no puede quedar obligado por mas de 10 afios, que es el plazo maximo
que permite la fracc’én XIIT del articulo 7o. de la Ley de la materia,

Ciertas empresas han argumentado anie el Registro que, con fundamen-
to en el articulo 211 del Cédigo Penal para ¢l Distrito y Territorios Federules
en vigor, asi como 134 fraccién XIII de la Ley Federal del Trabajo, deben
admitirse las clausulas protectoras del Know-how por pericdos indefinidos.
Esta argumentacién se ha considerade improcedente porque tales preceptos
aluden o hipétesis distinlas de las que se dan en los “acuerdos de licencia”.
En cfecto, en éstos, el adquirente ke pugedo por recibir los conocimientos
técnicos, por lo que éstos SON SUYOS legitimamente; no los ha arrendado,
le han sido transmitidos en propiedad, luego al término de la vigencia del
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contrato puede hacer con ellos lo que le convenga. La anica confidencialidad
perrasible es pues, fa que cubre e} periodo de vigencia del contrato.

4. Provision de ingenieria bdsica o de detalle,

d). “La provision de ingenieria bizica o de detalle para la cjecucidén de
instalaciones o la fabricacion de productos”.

La ingenieria se define, desde e punto de vista gramatical, como “la apli-
cacién de los conocimientos cientificos a la invencién, perfeccionamiento y
utilizacion de la téenica industrial en todas sus acepeiones”, % Sin embargo,
esta definicién tradicional ha quedado superada. “Asi, en la actualidad, de-
nominamos ingenieria a la funcién cspecifica que un grupo cohcrente de
expertos aporta ul proceso creador de una realizacién téenica”. %

En términos generales, la ingenieria cubre dos tipos de servicios: 1).
Los que se refieren a la consulta y asesoria para la realizacién de un pro-
vecto, y, 2). Los que involucran la ejecucion practica de un proyecto.

Los servicios de ingenieria no suelen estur patentados y cubren normal-
meiite los siguientes aspectos:

1). Adquisicion de planos para la construccion de equipo;

2). Especificaciones técnicas para la compra de equipo;

3}. Instrucciones para la construccién y el montaje de la planta; y

4}, Asesoria para la puesta en marcha de la planta.

Los contralos cuyo objeto ez la provisién de ingenieria, normalmente
involucran pagos considerables que se efectiian no a través de regalias, como
sucede en los casos de contratos de autorizacién de uso de marcas o de ex-
plotacién de patentes, sino en montos {ijos que se extienden mas alld del
periodo de puesta en marcha de Ja planta.

El problema mas grave que plantea al licenciatario este tipo de acuerdos,
es que debe obtener que se cstablezcan claramente en los contratos garantias
refacionadas con el funcionamiento de la plania, o su capacidad de produc-
cidn, sin las cuales. puede sufrir maltiples dificultades.

5. Asistencia téenica.
w . o . .
e). “La asistenuia técnica, cualquiera que sea la forma en que ésta se
preste”,
Los acuerdos que tlenen por chjeto la prestacién de asistencia técnica
implican que el proveedor ha asumido una obligocién de hacer, que se tra-
duce en la realizacion de una conducta concreta, 6+

82 Enciclopediu Salvat, Salvat Editores, 3. A., Barcelona, Espafia, 1971, tomo VII,
pag. 1822

3 Tdem.

B4 MasNnaTta, op. cit. paz. 38,
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El contrato de asistencia técnica se distingue del de suministro de cono-
cimientos técnicos, porque en aquél el proveedor se compromete a participar
en el proceso de fabricacién, aportando su concurso técnico, mientras que
en el segundo, el titular se obliga exclusivamente al suministro de informes,
datos, planos, especificaciones, sin que normalmente se comprometa a inter-
venir en la aplicacién de los propios conocimientos técnicos, aunque puede
haber alguna excepcidn al respecto.

Patricia HErvANDEZ Esparza define cste contrato como aquel “por el cual
unz parte llamada transmisora de la tecnologia o asistencia técnica, aporta
conocimientos y elementos materiales de caracter téenico y la otra parte,
receptora, da a cambio una remuneracién”, 68

Esta definicion parte del supuesto de que el contrato involucra tanto Ia
transmision de conocimientos como la asistencia técnica propiamente dicha
y, en efecto, es usual que los coniratos contengan ambas prestaciones, pero
para efectos de distinguir conceptualmente las liguras del suministro de co-
nocimientos técnicos y de la asistencia técnica, es necesario precisar que en
un contrato de asistencia técnica bien puede limitarse el proveedor a asistir
a la parte receptora en la resolucién de ciertos problemas, por ejemplo, rela-
cionados con el funcionamiento del equipe, sin transmitirle conocimientos
técnicos,

Asi pues, para efectos practicos de evaluacién de las contraprestaciones
pactadas en estos contratos, debe determinarse si la asistencia técnica se pro-
porciona en forma permanente v si involucra la transmisiéon, por ejemplo,
de procesos de fabricacién, o si es eventual y no incluye el traspaso de
conocimientos técnicos.

Este inciso del articulo 20. plantea al intérprete el escollo de su generali-
dad. El criterio de discriminacién respecto al tipo de actos juridicos que que-
dan incluidos en él, debe ser un enfoque de interpretacién que tome en
consideracién los objetivos de la Ley vy no una simple exégesis gramatical
rigorista,

En iltima instancia dentro del concepto genérico de la asistencia técnica
pueden quedar comprendidas ciertas especies de asesoria, por ejemplo la ju-
ridica; situacién que ha ocasionado al Registro algunos problemas de indole
prictica. El registrador ha resuelto que los contratos de “prestacién de ser-
vicios profesionales”, a pesar de que, si se interpreta el concepto de “asis-
tencia técnica” en sentido amplio podrian quedar incluidos, no son objeto
de inscripeion,

La frontera entre el concepto de “servicios profesionales” y “asistencia
técnica” la ha buscado la autoridad administrativa en la definicién que, de los

80 HernAnpez Esparza, op. cit. pig. 96.
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primeros ofrece el Codigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en
sus articulos 2606 a 2615, asi como en la necesaria remisién a la llamada
Ley de Profesiones, que en mucho auxilian para ir discriminando ciertos
casos de Ia inscripcion en el Registro,

En definitiva el Registro ha ido determinande como no susceptibles de
inscripeién los contratos de prestacién de servicios profesionales de indole
juridica y contable, asi como aquellos contratos de “maquila” en los que
NO HAY transmision de conocimientos técnicos. Estas determinaciones se han
tomado atendiendo al objete mismo que la Ley persigue y que es el control
de la transferencia de tecnologia y NO las operaciones de los profesionisias
nacionales. Es en este sentido como indicamos que la interpretacion debe
~acerse en funcién de los valores que pretende realizar la propia Ley.

El caricter “lécnico” que adjetiva la asistencia, debe interpretarse en
sentido estriclo para no incluir dentro de la reglamentacién legal aquellos
contratos en Jos cuales si bien se dé una asistencia, ésta no sea de caracter
técnico, entendiendo por tal aquella que si bien arranca de conocimientos
cientificos estd orientada a la obtencion de resultados pricticos en la produc-
¢ibén industrial.

6. Secrvicios de administracién y operacion de empresas.

“f). Servicios de administracién y operacién de empresas”.

Este inciso plantea al intérprete miltiples y diversos problemas de inter-
pretacién de entre los que destacan, la necesidad de precisar el concepto
de “servicios de administracion y operacion de empresas”; la diferencia que
resulta entre los puntos de vista juridico y de la Ciencia de la Administra-
cién respecio a csos mismos servicios; la posibilidad de que la disposicién
contenida en e larticulo 20. inciso f) entre en conflicto con lo ordenado
por el articule 7o. fraccién 1II de la propia Ley y, lo que no es menos
grave, el deber para la autoridad administrativa encargada del Registro de
determinar cuiles de los variades contratos que celebran en este Ambito las
empresas, son de inscripeién obligatoria y cules no lo son.

Intentaremos ofrecer solucidén a esas interrogantes. Desafortunadamente
en la inlerpretacion de este mandato legal se cuenta con escasos elementos
pues este inciso no gparccia en la iniciativa de Ley remitida por el Ejecutivo
Federal al Congreso, sino que fue un afiadide que levé a cabo la Camara
de Diputados y, en el Diario de Debates, no existe la justificacién de la
inclusién del precepto.

Para interpretar el precepto es preciso definir los términos que lo in-
tegran.

E] vocablo “servicio” significa “la accién y efecto de servir” y el verbo
“servir” tiene el caricter de palabra aniloga pues posee diversas implican-
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cias: “aprovechar, valer, ser de utilidad, ser un insirumento o miquina a
propésito para un fin, etc.”

La voz “administracion” proviene de la palabra latina edministrare; ad:
a, ministrare: servir. ¥ Contra lo que pudiera pensarse de primera intencidn
ef administrar —no implica, en su acepcidén etimoldgica, mando, sino servicio,
el minister vocablo compuesto de minus, comparalive de inferioridad y ter
que sirve como término de comparacién, el ministro, es el que sirve; asi
jues, el concepto etimologico de la administracion se vincula a las ideas de
servicio y subordinacion.

Pero precisamente porque originalmente Ja administracién se relaciona
con cl servicio, de ahi se fue transformando su significade y en la actualidad
el Diceionario define el verbo “adminisirar” como “gobernar, regir, cuidar”™.
Este ltimo sentido es el que predomina en la Ciencia Juridica, segfin tendre-
mos oportunidad de comprobar: ¢l que administra es el que manda, el que
gobierna, especificamente las perzonas morales o sociedades.

Ahora bien, transladado ¢l concepto de admiristracion al punto de vista
de 1z moderna cienciz de la administracién de empresas, aun cuando se
mantiene el significado gramatical del término, se afiaden algunas especi-
ficacioncs entre las que destaca la idea de la finalided que es de gran im.
portancia para caracterizar este concepto.

La administracién, es, desde esta 4ptica explicativa, “un proceso social
que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente
las operaciones de una empresa para lograr un propésito dade”. (E.F.L.
BrecH). 97

Otro concepto importante de la edministracion desde este punto de vista
es el que privilegia la coordinacién de los funciones. Asi F. TANNENBAUM,
define la administracién como “el empleo de la autoridad para organizar,
dirigir, controlar a subordinados responsables y, consiguientemente a los
grupos que ellos comandan, con el fin de que todos los servicios que se
prestan, sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa™. %8

Asi pues, de acuerdo con la doctrina que estudiz la teoria general de
la administracién de empresas, esta comprende la realizacién de la debida
jerarquizacién y ubicacién de las funciones de una empresa y la asignacién
de dichas funciones a cada uno de los puestos para que se realice la ope-
racidn.

66 Agustin Mareos, Etimologias latinas del espafiol, 5a. edicién, Tditorial Esfinge,
México, 1952, pig. 117.

87 E. F. L. Brecn, citado por Agustin Reves Poxce, Administracion de empresas,
Teoria y Practica, Editorial Limusa-Wily, S. A. 6a. reimpresién, México, 1970, pig. 16.

63 F. TannesauM, citado por Reyes Ponce, op, cit. pags. 16 in fine y 17,
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De lo anterior se desprende que cada empresa cuenta con una organi-
zacidn funcional y wna organizacién departamental; es decir, que parz la
realizacién de la funcién administrativa en general, cada empresa debe de-
terminar las funciones especificas por las cuales se alcance el objeto opera-
cional, y deberd asignar dichas funciones a puestos o departamentos di-
Versos.

Muy diversa es la concepeién juridica de la administracién. Segiin Ro-
pricuez v Rooricuez, “el administrador o el Consejo de Administracion”,
es el organo encargado de la representacion y de la gestion de los negocios
socigles” ®

VIvaNTE afirma que “los administradores constituyen el drgano perma
nente, al que estd confiada la administracién social” y WIELAND sostienc
que los “6rganos de administracién. .. son los que tienen confiados exclusi-
vamente la gestion de negocios corrientes vy la representacién legal”, ™

Los articulos 142 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
se refieren concretamente a estas cuestiones, Sin embargo, conviene distinguir
entre las facultades de administracion v el poder de representacién. “Las
primeras implican obligaciones frente a la sociedad, las segundas, un poder
para aciuar er nombre de la sociedad... No todo administrador es repre-
sentante. Los administradores atienden a la vide interna de la sociedad,
miran hacia adentro, no tienen relacién con terceros”, 7 y, al hablar de la
competcneia general de la administracién en las sociedades, Robricuez v
RopriGUEZ afirma que “si ex'ste un administrador o un Consejo de Admi-
nistracién, ello es en la medida en que la sociedad necesita actuar a través
de personas fisicas para conseguir sus fines; luego este administrador y
estos Consejos pueden actuar en la medida en que deben hacerlo, para que
la sociedad pueda realizar sn objeto social”. 72

El Cédigo Civil para el Distrito y Territorios Federales, regula tres clases
de poderes en su articulo 2554: a) poderes generales para pleitos y cobran-
zas; b) poderes generales para administrar bienes y ¢} poderes generales
para cjercer actos de dominio. El maestro Garcia LGPEZ en sus apuntes de
clase, indicaba que el mandato para administrar bienes “abarca a todes los
actos de administracion, entendiéndose por éstos, aquellos mediante los < ua-

% Joaquin Roprfcurz y Rovnicuez, Tratado de Sociedades Mercantiles, 2a. edicién,
Editorial Porria, 5. A., México, 1959, tomo II, pig. 83.

™ Vivante Y Wietano, citados por Roomfcuez y Romeicurz, op. cit. pig. B3 en
nota 1.

71 Idem.

2 Ibidem, pag. 98.
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les se conservan los bienes pertenecientes al patrimonio del mandante y,
algunas veces, comprende actos de disposicién”. ™

Ahora bien, a nuestro jnicio, la Ley al hablar de “servicios de adminis-
tracion u operacién de empresas” se estd refiriendo mas bien al sentido
econdmico o funcional y no af juridico; pues ya veremos mas adelante cémo
éste lo excluye expresamente en la fraccién 111 del articulo 7o.

El registrador se convencié de que para aplicar la Ley, era preciso llevar
a cabo una enumeracién de los principales dmbitos que comprende el concep-
to de la administracion de una empresa. Después de un detenido anilisis se
llegd a una enunciacion ejemplificativa que cubre los aspectos de organi-
zacion interna, produccién, venta, distribueién, publicidad, cobranzas, finan-
ciamiento, contabilidad, etc.

Esa lista de operaciones de una empresa no prejuzga sobre la posible
existencia de otras actividades. Para efectos préicticos de inscripcién, la
autoridad administrativa ha recomendado a los particulares que presenten
los contratos sobre los que tengan duda de su registrabilidad, para que
se analice cada caso en sus propios méritos y se determine esa circunstancia.

Es frecuente encontrar grupos de empresas que, por razones econdmicas,
encomiendan su administracién a otra distinta, dedicada especificamente a
la realizacion de tal funcién. Tal es el caso de las llamadas “holding com-
panies”.

El Registro ha estimado que esos contratos deben presentarse para su
inscripcion, por estar comprendidos en el inciso f)} del articulo Z2o. de la
Ley.

En todo caso deben considerarse de inscripcién obligatoria en el Regis-
tro Nacional de Transferencia de Tecnologia aquellos actos juridicos en los
cuales una empresa encomienda a otra persona fisica o moral, distinta de
sus propios dependientes la realizacién de una o varias funciones adminis-
trativas especificas.

Algunos juristas nacionales han sefialado que hay contradiccién entre
la disposicion contenida en el articulo 2o. inciso f) y la prohibicién a que se
contrae el articulo 7o. fraccién II1. A ese respecto, opinamos que NO EXISTE
tal contradiccién y que, cada uno de los preceptos contiene supuestos dis-
tintos, como se pone de manifiesto al tenor de los siguientes argumentos:

1. El articulo 2o0. inciso f} se refiere, entre los contratos de inscripcion
obligatoria, a los de servicios de administracién u operacién de empresas.

Esto significa que tales contratos son perfectamente vilidos y legitimos.

2. El articulo 7o. fraccién III, dispone que no se admitirin los con-

78 Agustin Garcia Lérez, Apuntes de su clase de Contretos Civiles, Edicién Mimeo
grafiada, México, 1958, 20. tomo, pag. 273.
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tratos que contengan cliusulas que permitan al licenciante intervenir directa
o indirectamente en la administracién de la receptora.

En este caso lo que el legislador pretendié evitar es que a través de con-
tratos de licencig de uso de marcas o de explotacién de patentes, o de cual-
quier otro de los previstos en el articulo 20., el proveedor de la tecnologia
pudiera interferir en el proceso de toma de decisiones de la parte receptora.
De lo que se trata es pues de conservar las empresas nacionales en manos
del industrial mexicano. Caso muy distinto es que se pacte especificamente
un contrate de servicios de administracién, pues esta posibilidad es perfec-
tamente vilida.

V. CONCLUSIONES,

De todo lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusion de que, sl
bien el articulo 20. de la Ley sobre el Registro de la transferencia de tee-
nologia y el uso y explolacién de patentes y marcas, estd redaclado en forma
tal que comprende una multiplicidad de supuestos, es decir, que se trata de
una disposicion muy general, ello se justifica en virtud de la variedad
de formulas a través de las cuales se verifica la transferencia de tecnologia
y de la complejidad factorial que debe atenderse en los contratos respectivos.

La generalidad del precepto también se justifica, en virtud de la necesidad
de evitar que algunos casos pudieran escapar a la regulacién legal y conti-
nuar afectindose a través de ellos, en forma desfavorable, nuestro sistema
econdmico, pues no hay que olvidar al interpretar esta Ley, que se trata de
un ordenamiento que se ubica plenamente, dentro de las medidas protecto-
ras y promotoras de nuestro desarrollo nacional,



