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I. INTRODUCCION

EN ESTE afio de 1974 la Direccién General del Registro Nacional de Trans-
ferencia de Tecnologia de la Secretaria de Industria y Comercio, ha expedido
el documento intitulado Resumen de los Criterios Generales de Aplicacion
de la Ley sobre el Registro de la Trensferencia de Tecnologia v el Uso v. Ex-
plotacién de Patentes y, Marcas, que ha sido comentado por diversas orga-
nizaciones relacionadas con el proceso de transferencia de tecnologia, como
por ejemplo, Ja Asociacién Nacional de Abogados de Empresa, la Asociacion
Mexicana de Propiedad Industrial, la Asociacién de Ejecutivos en Trans-
ferencia de Tecnologia v el Instituto Mexicano de Ingenieros Quimicos.
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El propésito de ese documento es facilitar a los iuteresados en adquirir
lecnologia, la negociacion de los contratos a través de los que se efectila
esa operacion comercial. Los eriterios formulados en el documento, son el re-
sultado de la experiencia prictica de los funcionarios de la Direccién, lograda
en dos afios de aplicacion de la Ley de la materia y creemos que pueden
auxiliar a los particulares para que adquieran tecnologia cada vez en mejores
condiciones de calidad, precie y oportunidad.

Los criterios responden a las inquietudes formuladas por algunes indus-
triales y sus asesores juridicos, respecte a la necesidad de contar con un
instrumento que les permita saber a qué atenerse cuando celebran un contrato
de transferencia de tecnologia. Pretenden facilitar el conocimiento de las
diversas hipétesis que concurren cuando se lleva a cabo una transaccién co-
mercial de csta indole, indicando en qué rasos pueden aceptarse por el Re-
gistro cierlas condiciones aun cuando sean en algin grado restrictivas y en
qué ‘ofres casos no procede hacer excepcion.

Por lo tanto, el documento se reficre a la inlerpretacién que ha establecido
la Direccidn, respecto al articulo 7o. de la Ley, sobre todo en cuanto a cuiles
coniratos seran aceptados por dicha Dependencia para su inscripeion en el
Registro v cuales no podran ser inscritos,

Asi pues, aungue ¢l documento de mérito (que se incluye aqui come
Apéndice nitmero 1 de este trabajo) desde el punto de vista juridico no cons-
tituye un acto legislativo de la autoridad administrativa encargada del Rc-
gistro, pues no tienc el caracter de Acuerdo, Circular o Reglamenio, es un
documento importante que conviene analizar cuidadosamente desde ta éptica
explicativa de la Ciencia Juridica, para adverlir sus repercusiones en ese
ambito,

El objetivo de este trabajo es examinar esos criterios, considerandolos
como la inlerpretacion de la autoridad administrativa respecto al contenido
del articulo 7o. de }a Ley de la materia, que es el precepto fundamental de
la Ley, como mas adelante se demostrara,

En cste sentido nuestro enfoque acerca de los criterios formulados por
la autoridad serd crilico, pero no guedari shi, sino gue como pretendemos
lacer un trabajo 4t} para quienes estin involucrados en el proceso de
iransferencia tecnolégica, intentaremos también ampliar la informacién que
se conticne en cse documento.

Consideramos que esta larea contribuird a comprender y enjuiciar con
mavor claridad el sentido v aleance juridicos del articulo 7o. de la Ley.

Para alcanzar este objetive ofreceremos al lector una visién panorimica
del contenide de la Ley, asi como de algunos otros sistemas juridicos de
control de la transferencia de }a teenologia que se han puesto en vigor en
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otros paises, en los cuales reconoce la Ley mexicana su origen. Asimismo,
entraremos al analisis del articulo 7o., tratando de clasificar los diversos
supuestos que en él se contienen y de explicar el sentide de las prohibiciones
a que aluden sus catorce fracciones.

Hay que tener presente, a lo largo de este analisis, que el articulo 7o0. de
la LTT, constituye una limitacién al principio de la antonomia de la volun-
tad que regia la celebracion de los contratos entre los puarticulares y establece
las condiciones bajo las cuales el Estado juzgara tales contratos para determi-
nar si les mismos no lesicnan la economia de la empresa receptora de la
tecnologia o la economia nacienal.

De lo expuesto se sigue que nuestro estudio se ubica dentro del ambito
de esa nueva disciplina de la Ciencia Juridica que algunos autores han deno-
minado Derecho Econdémico. En efecto, para realizar el analisis propuesto,
hay que partir de consideraciones de caracter econdmico y técnico, puesto
que el proceso de transferencia de tecnologia, involucra, por su propia natu-
raleza, tanto aspectos econdmicos como técnicos y, por lo tanto, las respuestas
que se brindan a la problematica en la Ley, se han ofrecido desde esos puntos
de vista.

El contenido del Derecho Econdmico, al que acabamos de aludir, es to-
davia objeto de discusion entre los juristas. Algunos autores opinan que “el
contenido del Derecho Econdmice esta formade por el conjunto de normas
juridicas que se relacionan con los hechos econémicos; otros por el contrario,
afirman que sélo constituye Derecho Econdmico aquel que regula los factores
econdmicos en virtud de normas especiales o de excepeién; y por altimo, hay
quienes sostienen que el verdadero contenido del Derecho Econdmico debe
encontrarse en las normas juridicas que permiten la accion del Estado en
materias econémicas™.}

En lo que se refiere a estas posturas doctrinarias, parécenos que la mas
adecuada es la “publicista” y por ello, pensamos que ¢l objeto de regulacion
del Derecho Econdémico es la accion del Estado cuando interviene directa
o indirectamente sobre los fenémenos econdmicos.

Resulta facil percatarnos de que la Ley de la materia, v, en particular su
articulo 7o., se ubican plenamente dentro del concevto del Derecho Econé-
mico. Es mas, la nueva legislacién sobre transferencia de tecnologia forma
parte del proceso de socializacion del Derecho, porque excluye del imbito
de las relaciones particulares, ciertos actos juridicos para someterlos al con-
trol del Estado en orden a que éste pueda vigilar la adecuacién de las condi-

T Hugo Oncvin JuArez, Derecho Piblico Econdmico, en la Revista de Derecho Pu-
blico, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Afio ¥, nimere 1. Santiago de
Chile, Enero de 1963, pag. 86.
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ciones pactadas por los propios particulares en ese tipo de aclos con los
objetivos del desarrollo econémico nacional.

De lo expuesto se deduce la notoria importancia de esta legislacion y la
necesidad de estudiar sus variados y complejos aspectos, en especial, en o
que toca a su objelo de regulacion.

Si logramos motivar al lector para que profundice en el conocimiento
de la problematica vinculada al proceso de transferencia de teenologia v s
este estudio le sirve como una guia para alcanzar cse propésito, sentiremos
gue nuestro trabajo ha cumplido su misién fundamental.

II. BESCRIPCION DEL CONTENID(O DE LA LTT.

La Ley sobre el registro de la transferencia de tecnologia y el uzo y ex-
plotacion de patentes y marcas se publicé en el Diario Oficial de la Fede-
racion de fecha 30 de diciembre de 1972 y entré cn vigor e 29 de enero
de 1973.

En su articulo lo., cred al Registro Nacional de Transferencia de Teceno-
logia como una Dependencia ubicada dentro de la estructura administrutiva
de la Secretaria de Industria y Comercio,

Las funciones de dicho drgano administrativo estdn contempladas a su
vez por el articulo 35 del Reglamento Interfor de la propia Secretaria de In-
dustria y Comercio.

El Registro es pues el érgano encargado de implementar la Ley. Para
alcanzar esta finalidad se ha constituido como una Direceién que cuentu con
dos Sub-Direcciones: la de Registro v la de Evaluacion, y 6 Departamentos
que son: Recepcidn, Inscripeién v Control; Andalisis Legal; Dictamencs; Ani-
lisis Econémico; Estudios Estadisticos y Analisis Téenico,

El articulo 20. establece los actos, convenios o contratos que deben ins-
cribirse en el Registro. Dicho preceplo enumera seis tipos de contratos que
son:

a) Autorizaciéon de uso de marcas;

b} Autorizacion para la explotacién de patentes;

¢) Suministro de conocimientos técnicos;

d} Provisién de ingenieria basica o de detalle;

e) Asistencia técnica; y,

f) Servicios de administraciin u operacién de empresas. ®

2 Respecto al contenido de esle preceplo puede verse mi trabajo Actos juridicos de
inscripcion obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, en la
Revista Juridica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana,
nomero 6, México, Julio de 1974, pags. 9 a 50.
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El articule 3o. indica quienes son los sujetos legitimados para solicitar
la inscripeién de los actos, convenios o contrates. Dicho precepto distingue
entre quienes tienen la obligacion de formular la solicitud y quienes estan {fa-
cultados para hacerlo.

De acuerdo con dicho precepto, tienen obligacion de solicitar la inserip-
cién, las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana, los extran-
jeros residentes en México y las personas morales de nacionalidad extranjera
establecidas en el pals, asi como agencias o sucursales de empresas extran-
jeras que también se encuentren domiciliadas en el pais.

Loz articulos 4 y 10 de la Ley regulan el procedimiente para inseripeion
cn el Registro de la mancra que a continuacién exponemos. Dentro de los
60 dias siguientes a la fecha de la celebracion de los actos, convenios o con-
tratos respectivos, deberan presentarse los documento: en que se contengan
ante la Secrctaria de Industria y Comercio y solicitar su inseripeion. En el
caso de la existencia de modificaciones a dichos actos, convenios o contratos
posteriores a la inscripcién de los documentos en que se contienen, debera
procederse en forma semejante. La terminacién anticipada de los actos,
convenios o contratos, deberd notificarse también al Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia. dentro del mismo plaze de 6O dias a partir
de la fecha de terminacion.

El articulo 7o. resulta de capital importancia, pues enumera aquellos ca-
sos. tespecto de los cuales la Secretaria de Industria y Comercio deberd negar
la inscripcidn. Este precepto contiene dos clases de tmpedimentos: unos que
la Direccién General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia
puede dispensar y que, a su vez, se enumeran en el articulo 8o. (impedimen-
los dispensables) y olros que, de aparecer en los actos, convenios o con-
tratos, traen como consecuencia juridica necesaria que la autoridad niegue
la inscripcion.

El capitulo de sanciones de la Ley estia constituido por los articulos So.
v 60., asi como 3o., 4o. y 50. transitorios. La sancién principal es la nulidad
de los actos no inscritos, sancién de la que derivan otras consecuencias juri-
dicas.

El articulo 9o, enumera aquellos actos, convenios o contratos gue no hay
necesidad de inscribir en el Registro. En ese sentido constituye una norma
de excepciéu respecto a la regla general que esta establecida en el articulo
Zo.

El articulo 11 faculta al Registro para cancelar la inscripeion de aquellos
contralos que se alteren o modifiquen en forma contraria a lo dispuesto por

la Ley.
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E} articulo 12 consagra en favor de la Secretaria de Industria y Comercio,
la funcién de inspeccidén necesaria para cuidar que la Ley se cumpla.

El articulo 13 obliga al perscnal del Registiro a guardar absoluta reserva
respecto de la informacién tecnolbgica consignada en los contratos.

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

III. JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA LEY

Hemos llevado a cabo un breve resumen del contenido de la Ley. Sin
embargo, esa descripeion quedaria incompleta y resultaria inatil si no nos
refiriéramos también, asf sea sucintamente, al tipo de problemas que este orde-
namiento juridico pretende resolver, asi como a algunos resuliados concretos
de su aplicacidn.

A ese respecto hay que partir del hecho de que México es un pais que
no satisface internamente su demanda de tecnologia. Dicho de otre modo:
un jmportante sector de la indusiria nacional para poder producir los ar-
ticulos que le demanda el ptblico consumidor, tiene que adquirir de] exterior

3 Para un conocimiento mas detallado de la Ley, se recomienda laz lectura de los
siguientes trabajos:

Taime ALvArez Soweranis, Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnologio
en. México, Revista “Derecho de la Integracion”, Institute para la Integracién de Amé-
rica Latina, niimere 14, Buenos Aires, Argentina, noviembre 1973.

EL Control juridico del preceso de transferencia de tecnologia en México, Revista
Comunidad, volumen IX, niimero 47, México, fehrero de 1974, pags. 24 a 34.
Technology Transfer and Development, en la obra Technology Transfer and Development;
on historical and geographic perspective, Edited and Designed by Robert E. DriscoLL
and Harvey W. Warrenoer HI, Fund for Multinational Management Education, New
York, New York, 1974, pigs. 163 a 195,

David Rancer MepiNa, El traspaso de tecnologia en el Derecho Mexicano, en la Re-
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, nimero especial, 21-22, México,
Enero-Diciembre de 1973, pigs. 313 a 338.

Fernando A, VizQuez Panvo, Notas para el estudio de la nueva Ley sobre el registro
de la Transferencia de tecnologia v el uso v explotacion de patentes y marcas; Revista
Juridice, Anuario del Depto. de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 5, Mé.
xico, julio de 1973, pags. 701 a 781.

Eslas son las obras nacionales que analizan la ley en su conjunte desde ¢l punto
de vista juridico. Existen también otros trabajos que se refieren a algunos aspectos de
la misma, asl como algunas conferencias, como las de Elsa BreLEr, César SEPfiLVEDA,
Mariano Soni, José Luis Ropres GLENN y otros abogados mexicanos, Igualmente hay
varias tesis profesionales gue se relieren al tema, como las de José Ignacie CampiLLO
Garcia, Mario Prieco, José Ignacio JimfNez Brito, Carlos Sesma y otros, Es mis
abundante la literatura econémica sobre el tema,
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los procesos de fabricacion, el Know-how, la ingenieria basica y los cono-
cimientos técnicos.

Todos estos elementos que se engloban bajo la denominacién génerica de
“Tecnologia™, se encuentran concentrados generalmente en los paises indus-
trializados.

Por tecnologia entendemos en sentido amplio, “la aplicacién sistematica
de los conocimientos cientificos o de otros conocimientos organizados a pro-
positos practicos” .

El mercado de tecnologia, es, segin lo han observado eminentes econo-
mistas, un mercado imperfecto debido, entre otras razones, a las condiciones
oligopélicas que predominan en la comercializacion de la tecnologia y al
escaso poder de negociacién de los adquirentes de ese importante insumo.

Lo anterior condujo a que los empresarios mexicanos conirataran la ad-
quisicién de tecnologia en condiciones desventajosas para sus empresas y por
ende, para la economia nacional.

A la problemética anteriormente expuesta, se auné la circunstancia de
que existe en nuestro pais una cuantiosa inversion extranjera directa de origen
fundamentalmente norteamericano, que se ha orientado hacia sectores muy
importantes de la actividad industrial. Las empresas de capital extranjero
establecidas en el pais suelen proveerse de tecnologia adquiriéndela de las
empresas “matrices” y en ocasiones, la celebracién de Jos respectivos contra-
tos, se utilizd como un medio de evasién fiscal, sin que existiera un aporte
tecnologico real,

Debido a lo anterior, el Gobierno Mexicano se ha venido preocupando por
establecer una politica cientifica y tecnoldgica que promueva la investigacion
local y racionalice la importacién de tecnologia, de tal suerte que ésta colabore
eficazmente a nuestro desarrollo.

Como ha sefialado Enrique AGUILAR, la politica tecnolégica mexicana esté
orientada a:

i) Un proceso mas eficiente para la adaptacion de teenologia importada;
ii) El desarrollo gradual de tecnologias locales;
iii) Estimular a las unidades productivas domésticas a adquirir tecnologias
apropiedas a la proporcién de factores productivos locales que existe; 8

4+ John KennerH GavreraitH, The New Industrial State, Penguin Books Ltd., Har-
mandsworth, Middlesex, England, Second edition, 1974, pag. 31. La traduccién es nuestra.

5 Enrique AcvurLarR Riveroirr, Mexican Law of Technology Transfer and its impact
on the National Economy, Ponencia presentada en el Seminario Regional sobre Acuerdos
de Licencia, UNIDO, Manila, Filipinas Documento ID/WG, 178/7, 8 de mayo de 1974,
pag. 3. La traduccién del inglés es nuestra.



Impedimentos para Inscripcién de Contratos 67

Dentro de esos objetivos de politica cientifica y tecnologica, la Ley juega
un importante papel ya que constituye un instrumento de regulacién que pre-
tende fortalecer la capacidad de negociacion de las emjpresas, al brindarles el
apoyo del Estado para que puedan adquirir la tecnologia que necesitan en con-
diciones adecuadas de calidad, precio y oportunidad.

Es de sefialarse que la Ley no interfiere en la etapa de “seleccién’” de la
tecnologia y del posible proveedor. Es esta una actividad que ha quedado re-
servada a los particulares, La Ley afecta las “condiciones de negociacidn” de
los acuerdos respectivos, pues rechaza ciertas disposiciones que solian incluirse
en esos contratos, por considerarlas lesivas a las propias industrias vy a la
economia nacional. El catilogo de esas practicas comerciales restrictivas y
clausulas de “atadura” se contiene en el articulo 7o. de la Ley y su anélisis
es ¢l objeto de este trabajo.

A dos aiios de su entrada en vigor, la Ley ha producido efectos im-
portantes. Como sefiala Mauricio bE Maria Y Campos, “desde el punto de
vista del interés nacional, los mejores términos que estin obteniendo las
empresas mexicanas en sus contratos, significan ya grandes beneficios para
la economia del pais”.®

Nuestra vinculacién profesional a las actividades desarrolladas por el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, no nos ha impedido
afirmar que éste ha traido grandes beneficios a la economia nacional, por-
que contamos con los elementos de comprobacion suficientes para susten-
lar esa tesis y porque, ademas, pensamos que un sector cada vez mas impor-
tante del empresariado comparte esta opinién.

En efecto, la Ley ha permitido obtener para ¢l pais una considerable
reduccién en los pagos tecnoldgicos. El ahorro en divisas obtenido hasta el
mes de epero de 1974 se acercaba a los 200,000.00000 de dblares, Pero
&ste es sblo un aspecto de los resultados de la Ley, pues existen otros de
considerable importancia. Como sefala DE Maria “la eliminacion de clau-
sulas restrictivas estd abriendo mercados de exportacion antes vedados, ha-
ciendo accesibles fuentes de aprovisionamiento de materias primas, partes,
maquinarias y equipo, que por mucho tiempo estuvieron pricticamente pro-
hibidas para muchos adquirentes de tecnologiz, con lo cual se estimula el
desarrollo tecnolégico del pais”.?

Nuestra conclusién es que la Ley ha reportado importantes heneficios
para el pais y que, por lo tanto, su existencia se justifica plenamente como

8 Mauricioe de Maria Y Camros, Lo politica mexicanz sobre transferenciz de tec-
rologia: une evaluacidgn preliminar, Revista Comercio Exterior, Volumen XXIV, nimero
5, México, mayo de 1974, pag. 474,

7 Thidem.
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una de las medidas mas eficaces que ha emprendido el Estado mexicano en
el ambite de la politica cientifica vy tecnoldgica.

Lo anlerior ne significa, en manera alguna, que se hayan superado todos
los obsticulos y resuelto todos los problemas. Hay que reconocer que debe-
ran tomarse otras medidas, sobre todo en lo que se refiere a la promocién
del desarrollo teenologico nacional y que inclusive esta Ley que ha probado
ser tan eficaz como instrumento de regulacion, no esld exenta de omisiones
v deficienctas que es imprescindible corregir.

[V. SISTEMAS DE REGULACION ESTABLECIDOS EN DIVERSOS ORDENA-
MIENTOS

A) DEescrircioN

La regulacidon juridica del proceso de transferencia de tecnologia a nivel
nacional, es un fendmeno relalivamente reciente y, que sin embargo, liende
a multiplicarse como resultado de la importante labor que en ese Ambito
ha realizado la UNCTAD (Conferencia de las Naciores Unidas sobre Co-
mercio ¥y Desarrollo}.

En efecto, “se han adoptado leyes o reglamentos especiales sobre tras-
mision de tecnologia en los seis paises del Pacto Andino * y en Argentina,
Brasil, Espana, India y México. Estas medidas suponen el abandone, en
grado considerable, de practicas anteriores, En vez de abordar los compli-
cados problemas vinculados al proceso de trasmisién de una manera indi-
recta, fragmentada y no coordinada, estas leyes prevén medidas especiales
para reglamentar el proceso de trasmisién globalmente y hacer frente a los
abusos mas comunes de los acuerdos de concesion de licencias,

Para resumir, se ha establecido actualmente en cierlo nimero de paises
una red muy extensa de leyes, reglamentos e instrumentos de otro tipo para
el control y la reglamentacién de las diversas facetas del proceso de tras-
misién. Aun tenjendo en cuenta las considerables diferencias que existen
entre las pricticas de cada pais, la situacién actual contrasta fuertemente
con la que reinaba en el periodo anterior a la segunda guerra mundial
cuando, conforme a las teorias y a las practicas del “iaissez-faire”, no exis-
tia virtualmente ningin mecanismo de reglamentacion para guiar la econo-

mia nacional y sus distintos sectores”. 8

* Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Peré y Venezuela.

8 Secretaria de la UNCTAD, Posibilidad v viabilidad de un Cédigo Internacional
de Conducta en el catmpo de la trasmision de tecnologia, Documento TD/B/AC.11/22,
6 de junio de 1974, pag. 16.
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En realidad, podemos hablar de la existencia de un amplio movimiento
universal encaminado a la regulacién del proceso de transferencia de tec-
nologia, para suprimir las practicas comerciales restrictivas y efectos adversos
que éste involucra para el pals receptor, auspiciado por los paises en vias
de desarrollo. Es mas. actualmente se ha sostenido la conveniencia de re-
glamentar la adquisicién de tecnologia a nivel internacional y existe un
creciente reconocimiento de la necesidad de expedir un Cédigo Internacional
de Conducta que regule los derechos y obligaciones de vendedores y com-
pradores de ese importante insumo.

A ese respecto la Carta de Derechos y Deberes Econémicos de los Es-
tados, aprobada por la Asamblea General de la Organizacion de las Naciones
Unidas el dia 12 de diciembre de 1974, que se reficre a la problemética
de la transferencia de la tecnologia, particularmente en sus articulos 9 y
13, puede implicar un adecuado fundamento para la expedicién del Cédigo
mencionado.

Es asimismo de destacarse que la Conferencia Pugwasch sobre proble-
mas de la Ciencia y el Desatrollo, ha preparado un Proyecto de Codigo de
Conducta que ha sido objeto de amplia difusién y que constituye un valioso
enfoque en esa materia. pues enuncia los principios fundamentales para re-
gular el proceso de transferencia tecnoldgica.®

Dentro de esa amplia tendencia mundial de los Estados a regular la
transferencia de tecnologia, se ubica la Ley mexicatna. Como tuvimos oca-
ston de sefialar en un trabajo anterior, nuestra ley se inspiré “en la ‘Decisién
24 sobre el Régimen comin de tratamiento a los capitales extranjeros y
sobre las marcas, patentes y licencias® del Aecuerdo de Cartagena de fecha
31 de diciembre de 1970, en los ordenamientos expedidos por los paises
miembros del Grupo Andino en cumplimiento de dicha resolucién y en la
Ley Argentina sobre transferencia de tecnologia, No. 19,231 promulgada
el 13 de septiembre de 1971710

Desde la expedicién de la Decisién 24 del Grupe Andino han proliferado
las medidas legislativas en América Latina para conlrolar el flujo de tecno-
logia forinea a la region. Estas medidas tienen su origen, segin sefiala un
documento preparado para el Departamento de Estado de los Estados Unidos
de Norteamérica, en una profunda insatisfaccién con los términos bajo los

® El texto original en inglés de ese Proyecto, asi como interesantes comentarios
respecto a su contenido, pueden leerse en World Development, volumen 2, numero 4.5,
Ginebra, Suiza, abtil-mayo de 1974, pags. 77 a B82.

10 Jaime ALvAREzZ SopeRANIS, Aspectos Legales del proceso de transferencia de tec-
nologia en México, Revista Derecho de la Integracion, Institutn para la Integracién de la
América Latina, niimero 14, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1973, pag. 349.
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cuales se llevé a cabo la importacién de tecnologia y los efectos econdmicos
de esas transacciones. 3!

Segiin ese mismo documento, las preocupaciones [undamentales de Amé-
rica Latina en el ambito de la transferencia de tecnologia pueden agruparse
en tres categorias basicas:

i) Costo e¢ impacto en la balanza de pagos,

ii} Practicas comerciales restrictivas y

iii) Dependencia tecnolégica.l?

Consideramos que son esas algunas de las preocupaciones que sufren los
gobiernos latinoamericanos como resultado de la importacién de tecnologia
foranea a la regién. Sin embargo, no son tedas. La importacién indiscrimi-
nada de tecnologia que se ha venido llevando a cabn en Latincamérica, ha
traido consigo problemas econdmicos, técnicos, sociales, culturales, politicos
y juridices, aunque por otra parte, haya contribuido a la industrializacién re-
gional. Los efectos negativos del proceso, se ponen de manifiesto en la situa-
cion de estancamiento econdmico ¥ dependencia externa que padece la zona.

Al enfrentar nuesiro pais una situacién semejante a la de otras naciones
del subcontinente, nada mas natural que procediera a combatir la problema-
tica con medidas similares a las que se estaban tomando, con éxito, en esos
otros paises,

Procederemos ahora a describir brevemente dos de los instrumentos ju-
ridicos que se utilizaron como fuente de inspiracién para la promulgacién
de la Ley Mexicana: la Decision 24 del Pacto Andino y la Ley Argentina
19,231.

1. Decision 24 del Acuerdo de Cartagena.

La Decisién 24 del Acuerdo de Cartagena del 30 de diciembre de 1970,
establecié el Régimen Comin de tratamiento al capital extranjero, patentes,
marcas, acuerdos de licencia y regalias. Los objetivos fundamentales de ese
ordenamiento de los paises miembros del Acuerdo sub-regional Andino son,
segiin ARACAMA-ZORRAQUIN, “especificar la tecnologia que se importa a cada
uno de los paises miembros y fortalecer el poder de negociacién de esos
paises”.’® Lo anterior se deduce de lo dispuesto en los articulos 22 y 48 de
dicho instrumento juridico.

11 David R. TuomsoN, Imported Technology and Netional Interest in Latin America.
Documento preparado para la 16 sesién del Senior Seminar in foreign policy, Depart-
ment of State, Washington, D. C. 1974, Versiébn mimeografica.

13 Imported Technology..., op. cit. pdgs. i) y ii).

13 Ernesto ARACAMA-ZORRAQUIN, New trends in Latin America Concerning the Trans-
fer of Tecknology, publicado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
Ginebra, 1973, pig. 28. La traduccibn es nuestra,
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La Decisién 24 igualmente pretende evitar los abusos que imperaban en
los contratos de transferencia de tecnologia. Para ese efecto dispone que
ciertas cldusulas deben incluirse forzosamente en los acuerdos respectivos
(articulo 19) y prohibe que ciertas otras clausulas puedan incluirse en tales
contratos (articulo 20).

Las clausulas obligatorias se refieren a la forma de transferencia de la
tecnologia importada, el valor contractual de cada une de los elementos in-
cluidos en la transferencia (desempaquetar la tecnologia) y la determinacién
del periodo de vigencia del contrato.

Las clausulas prohibidas son la obligacion de comprar bienes de capital,
productos intermedios o materias primas provenientes del vendedor de la
tecnologia, o usar permanentemente personal designade por éste; la fijacion
de precios de venta o reventa de los articulos preducidos por parte del pro-
veedor; las cliusulas que restrinjan los volimenes de produccién; las que
prohiban el uso de tecnologias complementarias; las que entreguen una op-
cién de compra en favor del proveedor; la cesién de invenciones o mejoras
que haya hecho el receptor a su proveedor, las que estipulan pagos por pa-
tentes que no se usen y otras cliusulas que tengan efectos equivalentes. Asi-
mismo no se aceptan las restricciones a las exportacicnes de productos.

La Decisién 24 distingue entre contratos de Know-how y de uso de marcas
extranjeras. En este segundo aspecto, lo que se pretende es desalentar el con-
sumo de productos que usan marcas extranjeras.lt

2. La Ley Argentina 19,231.

En lo que toca a Argentina, también en este paises diversos seclores se per-
cataron de la necesidad de racionalizar la importacion de tecnologia tomando
en cuenta los objetivos del desarrollo nacional, y esta preocupacién cul-
miné en la expedicion de la Ley 19,231 de 13 de septiembre de 1971, que a
su vez se inspird en la Decisién 24,

Fn la exposicién de motivos de la Ley Argentina se indica que:

a) La seleccién de tecnologia no se ha realizado con el necesaric cuidado
y se ha adquirido tecnologia obsoleta.

b) Muchas empresas nacionales han aceptado condiciones desfavorables
en la compra de tecnologia fordnea.

c¢) El esfuerzo nacional para adaptar, asimilar y desarrollar tecnologia
importada ez inadecuado,

14 AracaMa-ZorrAQUIN, op. cit. pag. 30,
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Los principales objetives de la Ley Argentina son, segiin NoGUERA Cas-
TILLO:

“a) Aminorar el impacto negative en la balanza de pagos de las remesas
por transferencia de tecnologia;

b) Proteger y fomentar la produccién interna de tecnologia;

¢} Evitar la imposicion de restricciones injustificadas a los licenciatarios
locales de tecnologia externa; y,

d) Conseguir un aprovechamiento Optimo de la inversién pacional en
tecnologia extranjera”.1®

Para alcanzar estas metas, se establece el Registro Nacional de Contratos
de licencia y tecnologia, cuyas funciones principales son:

a) Registrar los acuerdos de licencia y de transferencia de tecnologia;

b) Elaborar estadisticas sobre los montos de regalias y las sumas remi-
tidas al exterior por este concepto;

c) Llevar a cabo estudios comprensivos sobre las caracteristicas del co-
mercio de tecnologia y las actividades de investigacion y desarrollo en la
industria y

d) Asesorar a las partes interesadas en la negociacién de acuerdos de
esta materia.l®

Segfin este ordenamiento, los contratos que deben inscribirse son aquellos
que se refieran a:

a) La concesion del uso y la explotacién de marcas de fibrica;

b) La concesién del uso y la explotacién de patentes de invencién;

c) La concesién del uso y explotacién de disefios y modelos industriales
en cuanto sean de valor determinable;

d) La provisién de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas.
modelos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formacién y capaci-
tacion de personal y otras modalidades;

e) La provisién de la ingenieria de detalle para la ejecucién de instala-
ciones o la fabricacion de productos;

f) La asesoria técnica ocasional, periddica o permanente,

El procedimiento de registro consiste en que cualquiera de las partes puede
solicitar la inscripcion del contrato, en un plazo de 60 dfas a partir de la fe-

15 José Antonio NoGUERA CasTiLLo, La Ley sobre el registro de la transferencia de
tecnologia v el uso vy explotacidn de patentes y marcas. Sus implicaciones en las So-
ciedades Mercantiles, tesis profesional, Universidad Nacional Auténoma de México, Fa-
cultad de Derecho, México, D. F., 1974, pig. 36.

19 Apacama-ZoRRAQUIN, op. cit. pags. 32 y 33,
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cha de celebracion (articulo 60.) a fin de que el contrato tenga validez. A
su vez el Registro debe preparar un informe técnico que se somete a una co-
misién asesora y ésta a su vez debe elaborar un diclamen y una recomen-
dacion para que se conceda o niegue la inscripcion. El estudio que ha de
Hlevar a cabo el Registro, debe comprender tres puntos de vista: técnico, eco-
némico y juridico. Obviamente existe en esta legislacién un catalogo de
impedimentos para obtener la inscripcién, mismo que analizaremos oportu-
namente.

B} PosIiciON DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS FRLNTE A LAS CLAUSULAS
RESTRICTIVAS

Seglin ARACAMA-ZORRAQUIN, para combatir los efectos de las clausulas
restrictivas, los gobiernos latinoamericanos han acudido a diversos sistemas
que se plasman en los ordenamientos ya comentados. A su juicio, existen tres
sistemas de regulacion:

a) Sistema rigido. Que es el puesto en vigor por la Decisién nimero 24
del Acuerdo de Cartagena. De acuerdo con este sistema la existencia de ciertas
clausulas estd prohibida, de tal suerte que la aparicién de alguna o algunas
de ellas en un contrato, comperta su no inscripcidn.

Lo anterior se desprende del contenide de los articulos 20 y 25 de dicha
Decision.,

b) Sistema intermedio. Este sistema es el adoptado por la legislaciéon me-
xicana. En él existen clausulas absolutamente prohibidas y otras cuya exis-
tencia puede permitirse por el Registro, con tal de que la tecnologia que se
pretenda importar sea de particular importancia para el pais.

I) Las clausulas absolutamente prohibidas (impedimentos absolutos para
la inscripeidn) se resefian en el articulo 7o. fracciones 1, 1v, v, vIn, X1 y XIV
de la Ley que no transcribimos aqui en virtud de que serdan objeto de anilisis
posteriormente.

IT) Clausulas que, a pesar de su caricter restrictivo, en principio, el
Registro puede inscribir aquellos contratos que las contengan si estima que se
trata de una tecnologia de particular interés para el pais, A éstas se refieren
las fracciones 11, 11, VI, vIIL, IX, X, XI ¥ XII del articulo 7o. en relaciéon con
el articulo 8o. de la Ley.

c) Sistema Flexible, segiin el cual es faculiativo del Estado aprobar o
rechazar el contrato si en él se incluyen algunas de las clausulas prohibidas.
Este es el sistema que se instituyé en el articulo 30. de la Ley 19.231.

“Dicho articulo en efecto, dispone lo siguiente: La autoridad de
aplicacién a cargo del Registro Nacional de Contratos de Licencias
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¥ Transferencia de Tecnologia considerara en base a las determi-
naciones del articulo 2o. las condiciones y obligaciones de los actos
cuya inscripcion se. peticione, pudiendo denegar dicha inscripcién
en los siguientes casos:

a) Cuando el objeto del acto se refiera a la utilizacién en un pro-
ducto nacional de marca extranjera o de una marca nacional cuyo
titular sea una persona residente en el extranjero o entidad del ex-
terior, sin que medie innovacion o aporte tecnoldgico.

b) Cuando el objeto del acto involucre la importacién de tecno-
logia de un nivel probadamente obtenible en el pais.

¢) Cuando el precio o la contraprestacién no guarden relacién
con la licencia contratada o la tecnologia transferida.

d) Cuando se otorguen derechos que permitan directa o indi-
rectamente regular o alterar la producciém, la distribucién, la co-
mercializacion, la inversién, la investigacién o el desarrollo tecno-
légico nacional,

¢} Cuando se establezca la obligacién de adquirir equipos o ma-
terias primas de un origen determinado y fuera del pais.

f) Cuando se establezca la prohibicién de exportar o la de
vender con destino a la exportacidn los productos nacionales, asi como
la de supeditar el derecho de venta a autorizaciones del exterior o de
alglin modo se limite o regule la exportacidn,

g) Cuando se establezca la exigencia de ceder, a titulo oneroso
o gratuito, las. patentes, marcas de fabrica, innovaciones o mejoras
que hayan podido obtenerse en el pais con relacion a la licencia
contratada o a la tecnologia transferida.

h) Cuando se impongan precios de venta o reventa para la pro-
duccién nacional.

i) Cuando se prorroguen en favor de Tribunales extranjeros el
conocimiento y resolucién de las causas que puedan originarse por
su interpretacion o cumplimiento, los que deberin someterse a
los Tribunales Nacionales que en razén de la materia corresponda”.

Sin embargo, en la practica, el Registro Nacional parece haber exigido
que los contrates sometidos a aprobacién no contuvieren ninguna de dichas
clausulas y ello fue institucionalizade por la Resolucion No. 119 del 10 de
diciembre de 1973, 16bie

16 bix, Ernesto ARACAMA-ZORRAQUIN, Algunos aspectos de la comercializacién de
tecnologia en América Lating, trabajo inédito, Buenos Aires, 1974, pags. 41 a 43,
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V. ANALISIS DEL ARTICULO 7e. DE LA LEY

En el articulo 7o. de la Ley se enumeran aquellos casos respecto de los
cuales la Secretaria de Industria y Comercio deberi negar la inscripeidn.
Este catilogo se refiere esencialmente a actos, convenios y contratos que, o
bien son desfavorables a la economia nacional, o a la parte contractual recep-
tora de la tecnologia.

E! precepto de mérito contiene dos clases de impedimentos que si Hegan
a aparecer en los actos, convenios o contratos que se someten a considera-
cion de la Direccién competente tiemen como consecuencia juridica, la de
que la propia Direccion niegue la inscripcion de los mismos en el Registro.

Hay impeditivos dispensables a juicio de la Direccién y otros que no
lo son. Aquellos en los cuales la autoridad puede ser flexible suponen la uti-
lizacion por el industrial de una tecnologia que se estime de particular interés
para el pais.

Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando un determinado Know-how que
se estd contratando implica un ahorro en el costo de aquellos productos de
primera necesidad o de consumo necesario, o bhien cuando el proceso tecno-
légico que se estd adquiriendo, contribuye a substitiir la importacién de un
determinado articulo que no se fabricaba en el pais.

Para llevar a cabo el anélisis interpretativo de este precepto, que es
nuestro objetivo principal, formularemos una clasificacién de los impedi-
mentos en cuanto a su propia naturaleza, sin entrar al examen del contenido
de las disposiciones del articulo 7o.; posteriormente nos referiremos a los
impedimentos en cuanto a sus efectos para la concesién de la inscripeién v,
finalmente comentaremos cada una de las fracciones del articulo 7o., utili-
zando para ello los criterios expedidos por el Registro Nacional de Trans-
ferencia de Tecnologia. ' ' '

A) CLASIFICACION DE LOS IMPEDIMENTOS EN CUANTO A SU NATURALEZA
1. Las practicas comerciales restrictivas ' .

En esta parte de nuestro trabajo pretendemos sobre todo referirnos al
tipo de pactos que la Ley rechaza en el articule 70, A esos compromisos,
usuales en los contratos de transferencia de tecnologia se les denomina, en
términos generales “practicas comerciales restrictivas”; pues implican condi-
ciones desventajosas para quien las acepta y ademas distorsionan el comercio
al restringir la libre competencia. Como ha sefialado 1a UNCTAD en un do-
cumento reciente: “La debilidad de la posicion de negociacién de los paises
en desarrollo se refleja en la preponderancia de un gran niimero de practicas
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abusivas, condiciones restrictivas y limitaciones en los diversos acuerdos
de transmision de tecnologia™. 17

Segiin la propia UNCTAD, “entre las grandes categorias de restricciones
2] prop 4 g

y condiciones limitativas mas importantes que se ohservaron figuran las
siguientes:

— Restricciones a las exportaciones;

— Restricciones en cuanto a las fuentes de suministiro de bienes de ca-
pital, insumos materiales y tecnologias competidores;

— Perfodos excesivamente largos de pago de regalias;

— Exigencia de garantias contra variaciones de los impuestos, aran-
celes y tipos de cambio que afecten a las utilidades, regalias y repa-
triacién de capital;

— Limitaciones en cuanto a las fuentes competidoras de suministro res-
tringiendo las exportaciones competidoras, impidiendo la competencia
por los recursos locales y obteniendo patentes locales para eliminar
la competencia; y,

— Condiciones que limitan los efectos dindmicos de la transmisién como
consecuencia del empleo excesivo de personal expatriado, clausulas
de retrocesion de mejoras y conocimientos adquiridos en el uso de
los procedimientos técnicos y disuacién del desarrollo de capacidad lo-
cal técnica y de investigacién y desarrollo”.’8

Tal es el tipo de pricticas comerciales restrictivas que la Ley mexicana
pretende combatir en su articulo 7o.

En lo que se refiere a la identificacién y estudio de las practicas comer-
ciales restrictivas, la UNCTAD ha llevado a cabo una labor muy positiva.

En el altimo informe del grupo especial de expertos que designé la propia
UNCTAD para identificar las practicas comerciales 1estrictivas, se clasifico
a éstas en dos categorias A vy B, siendo las primeras aquellas que pueden
tener efectos perjudiciales graves y, las segundas, aquellas cuyos efectos per-
judiciales son menos evidentes. Por otra parte, el grupo analizé fundamen-
talmente, las practicas comerciales restrictivas en acuerdos de cesién de
patentes, acuerdos de cesién de licencias para el uso de conocimientos técnicos,

1T Secretaria de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad de un Codigo Internacional de
Conducta en el campo de le trasmision de tecnologie, Documento TD/B/AC. 11/22
de fecha 6 de junio de 1974, pag. 8.

18 Thidem, pag. 9.
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acuerdos de cesion de marcas de fabrica o de comercio, y aquellas practicas
comunes a todos estos tipos de acuerdos.?

Por considerar que las conclusiones a las que se arribé en el informe ci-
tado, resultan sumamente ilustrativas para el lector, haremos una sintesis de
las mismas.

1. PATENTES
Restricciones categoria A:

a) Cuando se impone al concesionario que no impugne la validez de las
patentes cuyo uso se autoriza por la licencia.

b) Las que se refieren al uso de la patente o de conocimientos técnicos
ne patentados, cuando la patente ha expirado,

c) A las exportaciones en otros mercados. estén o no protegidas por pa-
tentes y

d) El pago de regalias después de expirada la patente.

Restricciones categoria B

a) Limitaciones al alcance o dmbito de uso de la patenle.

2. CoNOCIMIENTOS TECNICOS
Restricciones categoria A

a) Prohibiciones globales a las exportaciones,

L) Restricciones a las exportaciones a ciertos mercados o permisos de
exportar Gnicamente a ciertos mercados.

¢) Previa autorizacién para exportar

d) Restricciones en el plano de la produccitn,

e) Prohibicién del empleo de los conocimientos técnicos una vez res-
cindido o expirado el contrato, excepto cuando la rescision fuese debida al
incumplimiento del adquirente.

i) La continuacién de los pagos mientras dure la fabricacion del pro-
ducto, es decir, sin haberse fijado un plazo.

Restricciones categoria B

a) Limitaciones al alcance o campo de actividad.

19 Véase, UNCTAD, Comisién de Manufacturas, 6c. periode de sesiones, Précticas
comercieles restrictivas relacionadas con el comercio y el desarrollo de los paises en des-
arrollo, Documento TD/B/C, 2/119, Ginebra, 26 de abril de 1973.
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3. MARcCAS

a) Prohibicién o restriccidon de exportaciones.

b} Prohibicién de las importaciones procedentes de un tercero o de un
concesionario.

¢} Restriccion de las actividades del concesionaric, por ejemple para
que éste actite de distribuidor y no como fabricante.

d) Obligacién de utilizar una determinada marca con los conocimientos
técnicos facilitados.

4. RESTRICCIONES COMUNES A LOS ACUERDOS DE CESION DE PATENTES, CONOCI-
MIENTOS TECNICOS Y MARCAS

Restricciones categoria A:

a) Obligacién de adquirir del cedente o de una persona designada por
¢l, productos tales como materias primas y equipo.

b) Obligar al concesionario a aceptar mis patentes o conocimientos téc-
nicos de los que realmente necesita como condicién para obtener una licencia
y obligarlo a pagar regalias por esas patentes o conocimientos técnicos.

c) Cobrar regalias mas elevadas por los productos fabricades para la
exportacion que por los destinados al mercado interno,

d) Fijacion del precio o los precios de uno o mas productos fabricados
por el concesionario.

e) Restricciones impuestas a la obtencién de patentes, conocimientos téc-
nicos o marcas de fibrica de otros proveedores en relacién con la venta o
manufactura de productos competitivos.

f) Obligacion de utilizar los canales de distribucién del cedente.

Restrieciones categoria B:

a) Obligacién de comunicar al cedente las mejoras y conocimientos
técnicos adquiridos en relacién con la explotacién de la patente o el uso de
los conocimientos técnicos objeto de la licencia,

b} Obligacién de transformar los pagos de regalias en capital social.

c) Someter los contratos a la jurisdiccién del pais del cedente.?0

2. Las pricticas comerciales restrictivas en la Ley mexicana

Ahora bien, si comparamos este enunciado de praclicas comerciales res-
trictivas con lo dispuesto por el articulo 7o. de la Ley, encontramos que ya

20 UNCTAD, op. cit. pigs. 6 y 7.
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sea en forma explicita o implicitamente, la mayor parte de estas practicas
se encuentran prohibidas por la Ley.

Vale la pena, sin embargo, en esta primera clasificacién, subrayar las
omisicnes del legislador mexicano en esta materia, puesto que tales proble-
mas que permanecen todavia como no resueltos, deben ser atendidos a la bre-
vedad posible.

Dentro de las restricciones categoria “A” en acuerdos de explotacién de
patentes, la restriccién a) no esti contemplada por e! articulo 70. De hecho,
en la practica, el Registro se ve obligado a admitir contratos en los cuales se
establece alguna clausula en virtud de la cual, el licenciatario se obliga a no
impugnar la validez de las patentes cuya explotacién se le otorga.

En lo que se refiere al inciso b) pensamos que, aunque el articule 7o.
no se refiere expresamente a esta situacidn, al caer la patente en el dominio
piblico, desde el punto de vista juridico el licenciatario puede utilizarla Ii-
bremente y sin pago de regalias.

La restriccién a las exportaciones estd prohibida en los términos del ar-
ticulo To. fraccién VII, El inciso d) esti cubierto por la fraccién I del
articulo 7o. de la Ley.

La practica comercial restrictiva relacionada con las limitaciones al am-
bito de uso de la patente, puede combatirse en el sistema juridico nacional, a
través de la fraccién II del articulo 7o.

En cuante a los acuerdos de conocimientos téenicos, la Ley cubre las limi-
taciones a la exportacién de preductos fabricados bajo licencia en los términos
de la fraccién VII, las restricciones a la produccién o al uso de los conoci-
mientos una vez expirado el contrato bajo la fraccion XI y los problemas de
pago y su extensién en el tiempo, en las fraceiones II y XIII del articulo 7o,

No obstante lo anterior, es de indicarse que a nuestro juicio hubiera sido
conveniente que las restricciones o la prohibicion del empleo de los conoci-
mientos técnicos, una vez terminado el contrato, se contemplaran expresa-
mente por la Ley, prohibiendo terminantemente ese tipo de clausulas, en
virtud de que contribuyen a mantener la dependencia tecnolégica de las em-
presas receptoras y, por lo tanto, resultan altamente lesivas para el desarrollo
del pais.

Fn lo que se refiere a los contratos de autorizaciéon de uso de marcas, los
incisos a) y b) estan explicitamente cubiertes por cl articule 7o, no asi
los restantes que a nuestro juicio, deberian ser objeto de tratamiento espe-
cifico en dicho precepto.

En lo que toca a las restricciones comunes a varios tipos de acuerdos o
contratos, la obligacién de adquirir materias primas, insumos o componen-
tes estd prohibida por la fraceiéon VI del articulo 7o.
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La restriccitn incluida en el inciso b) del trabajo de UNCTAD, aunque
dificil de detectar, creemos que, en uoltima instancia se traduce en una
contraprestacion excesiva e injustificada, por lo que puede combatirse a
través de la fraccién 11 del articulo 7o. Lo mismo ocurre con el inciso ¢)
que esta contemplado tanto por la fraccién II como por la VI del articulo
7o. de la Ley.

La restriccion consistente en que sea el proveedor quien fije el precio
de los articulos producidos (inciso d), hace inadmisible el contrato para
inscripcion en el Registro tal eomo se estipula en el articulo 7o. fraccién XI
de la Ley.

E! no permitir al adquirente utilizar patentes, o conocimientos técnicos
de otras fuentes (inciso ¢), estd prohibido por la fraceién VIII del articule
70.

El obligarse a utilizar los canales de distribucién del licenciante (in-
ciso f) no se permite, de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones IX
y XIL

El ceder al proveedor las mejoras e innovaciones hace irregistrable el
contrato ante el Registro, segiin se establece en el articulo 7o. fraccién IV
de la Ley.

No esta contemplada en cambio, la obligacién de transformar los pagos
de regalias en capital social, aunque esa formula puede rechazarse por el
Registro aplicando la fraccion II del articule 7e.

En ese supuesto, en el caso del sistema juridico mexicano, deben inter-
venir dos Dependencias que son la Comisién Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras y la DRNTT. Creemos que, como en ocasiones anteriores, la Ley
debié haber previsto expresamente este caso que es bastante frecuente y que,
normalmente resulta lesivo para la adquirente.

Esta previsto en cambioe el incise ¢}, ya que de acuerdo con el articulo
70. fraccion XIV, son los tribunales mexicanos los que deben conocer las
controversias que puedan surgir de los contratos que son objeto de regu-
lacién y las leyes mexicanas las que deben regir tales contratos,

De esta primera clasificacién llegamos a la conclusién de que el ar-
ticulo 7o. es incompleto; pues no prevee expresamente todas las practicas
comerciales restrictivas que pueden surgir en un contrato de transferencia
de tecnologia.

Debemos afiadir sin embargo, en descargo del legislador mexicano, que
las practicas comerciales restrictivas son dificiles de identificar y ademas,
surgen nuevas modalidades conforme se van combatiendo las antiguas. De
ahi que las normas de contenido econémico, deban sujetarse a una revision
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permanente para adaptarlas a las condiciones cambiantes de la realidad
donde se van a aplicar.

3. Las prdcticas comerciales restrictivas en cuando a su finalidad.

(tra clasificacion de gran interés es la que ha planteado Ernesto Ara-
caMa ZORrAQUIN, destacade jurista argentino, quien sostiene que hay cua-
tro grandes grupos de cldusulas restrictivas que son:

“a) Cldusulas que limitan la compelencia, como son, por ejemplo:

1. Las que otorgan al dadoer de la lecnologia derechos que le permitan
directa o indirectamente regular, alterar o limitar la produccion, la dis-
tribucion o comercializacion;

2. Las que establecen la obligacion de adquirir equipos, miaquinas, ma-
terias primas o productos intermedios de origen determinado, ¢ que limiten
las fuentes de aprovisionamiento de los mismos;

3. Las que imponen precios de venta o de reventa para los bienes o ser-
vicios de produccion fabricados con la tecnologia objeto del contrato;

4. Las que prohiben la exportacion de productos fabricados con la tec-
nologia objeto del contrato;

5. Las que restrinjan el volumen de produccidon del licenciatario;

6. Las que requieren que el licenciatario celebre, con el dador de la tec-
nologia, convenios cxclusivos de venta o representacion.

b} Cliusulas que limitan el potencial de desarrollo de la economia del
pais receplor, @ saber:

1. Las que impiden la utilizacién de tecnologias alternativas;

2. Las que obligan al licenciatario a ceder al dador de la tecnologia las
innovaciones o mejoras que aquél haya introducido en la tecnclogia con-
tratada; '

3. Las que no permiten al licenciatario hacer uso de la tecnologia ven-
vido ¢l contrato y las que obligan a devolver, terminado éste, los elementos
materiales en que consia el conocimiento trasmitido;

4. Las que limiten el empleo de la tecnologia a lo recibids sin que el
recepior pueda adaptarla a las necesidades y condiciones del mercado o
incorporarle perfeccionamientos, complementos o desarrollos;

5. Las que no permiten al licenciatario fabricar productos distintos a los
el contrate o productos similares;

G. Las que no permiten al licenciatario discutir la validez de las paten-
ios del dador de tecnologia,
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c) Cldusulas que restringen el efecte dindmico de la transferencia, co-
mo $om:

1. Las que imponen la obligacion de emplear lécnicos extranjeros por
periodos largos de tiempo;

2, Las que desalientan el empleo de técnicos nacionales;

3. Las que desalientan la investigacion y desarrollo nacionales o regu-
len, o alteren la inversién, la investigacion o el desarrolle tecnolégico na-
cional;

4. Las que exigen que el licenciante, excepto en los contratos de ges-
tién, participe en las decisiones de gestion de la empresa receptora;

5. Las que exigen que los licenciatarios conviertan en acciones de capi-
tal las regalias correspondientes al pago de la tecnologia;

6. Las que exigen que el licenciatario pague regalias por tode el tiempo
que dure la fabricacion del producto o el empleo del procedimiento licen-
ciado sin especificacién de tiempo;

7. Las que exigen pagos por tecnologia no usada ni explotada;

8. Las que imponen regalias sobre patentes luego que éstas han expirado.

d) Cldusulas que restringen la aplicacion del orden juridico nacional del
pais receplor.

1. Porque prorrogan la jurisdiccién de los tribunales nacionales en fa-
vor de los tribunales extranjeros;

2. Porque impongan ia aplicacién de la ley extranjera. ®

En términos generales el articulo 7o. de la Ley mexicana cubre la mayor
parte de las practicas comercisles restrictivas resefladas por el autor ar-
gentine, Utilizando su clasificacién para aplicarla a las disposiciones del
articulo 7o., tendriamos que:

A. Clausulas que limitan la competencia. Quedarian incluidas en este
grupo las fracciones III, VI, VII. 1X, XI y XII, cubriendo cada uno de los
seis casos a que se refiere ARACAMA.

B. Clausulas que limitan el potencial de desarrollo de la economia del
pais receptor. Combalen especificamente a este tipo de pactos, las fracciones
VIIL, IV, XI (segiin la interpretacién del Registro, aunque como se ha
dicho antes, el caso del inciso 3) de este grupo no esli expresamente pre-
visto por la Ley), y V.

Las dos altimas restricciones aungue no estan explicitamente contempla-
das en el articulo 7o., en cuanto a la primera, el Registro considera que

2t AnacaMA-ZorraQuiN, Algunes aspectes de la comerciglizacion, op. cit, pdgs.
34 a 36.
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la prohibicion de fubricar productos dislintos es nula porque infringe los
articulos 50. y 28 Constitucionales. y. por ende a la fraceion X1, Caso dife-
rente es el de [abricar productes similares, pues cuando ¢l contrato incluye
marcas, la restriceion sucle dispensarse, K] dltimo caso tinciso 6 de cste
grupo) no esta contemplado.

C) Clausulas que restringen el efecto dindamico de la transferencia. En
este grupo sc ubicarian las fracciones X (¢l inciso 2, aunque no expresa-
mente previsto puede combatirse a través de la propia fraccion X o de la
fraccién I del articulo 7o.), Vi, IL II, XHI v I,

D) Clausulas que vestringen la aplicacion del orden juridico nacional
del pais receptor. A esla situacién se reliere el arliculo 7o. en su fraceion

XIv.

4. Requisitos para la inscripcion de los contratos.

Fernando VAzQuez Panpo, al interpretar el contenido del articulo 7o.
de la LTT, indica que “los documentos en cuestion s0lo son inscribibles =i
los actos que en ellos constan rednen los requisitos implicados en el mismo
articulo 7o., mismos que podrian diferenciarse en dos clases distinlas:

i) Requisitos “internos™ y

ii) Requisitos “externos”.

Denominamos internos a aquellos requisitos relalivos a lus prestaciones
objeto de los actos en cuestion, v de cuya cumplimentacion y conlenido
puede juzgarse atendiendo a la naturaleza de tales prestacivues, sin necesi-
dad de acudir a crilerios esteriores al dcto mismo. En exta categoria queda-
rian incluidos los requisitos implicados en las fracciones II primera parte.
HL IV, V, VI, VI VI, IX, X, X1, XIL XiH y XIV.

Llamamous externos a aquellos reguisitos cuya cumplimentacion y eon-
tenido no puede determinarsc a partir del andlisis del acte mismo en cues
tién, sino que su apreciacion exige ol acudir a [uentes de informacidén di-
versas al acto mismo y, en ocasiones, que ni siquiera estan a disposicién del
sujeto realizador del acto; en tul categoria guedarian fncluidos los impli-
cados en las fracciones | v 11 parte final”. =

Nosotros en lugar de referirnus o “requisitos” de Jos contratos como Io
hace Vizourz Panvo (lo cual por otra parte es legitimo, en una interpre-
tacién @ contrario sensw del articulo 70.) preferimos utilizar la expresion
“impedimentos” por parecernos mas clara.

22 Fernando A. Vizourz Paxno, Notus pura el estudio de lu Vueva Ley sobre cl
registro de la transferencia de tecnologla v el uso y explotacién de putentes y marcas,
Revista Juridica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidud Tbercame-
ricana, No. 5, México, julio de 1973, pigs. 705 in fine y 706.
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En efecto. el articulo 7o. enumera ciertas hipdlesis que, de aparecer en
un contrato que se presenta ante el Registro, trae como consecuencia que
su inscripcién deba negarse. En otras palabras enumera “prohibiciones le-
gales” para la concesion del registro. En ese mismo sentido se emplea la ex-
presion en el Derecho Civil cuando se habla de “impedimentos para contraer
matrimonic” y, nos parece que pedemos cslablecer un simil o analogia que
ticne efectos ilustrativos para quien se acerca a observar el contenido del
articule 7o.

Hecha esta salvedad terminolégica, nos parece adecuada la distingion
que establece VAzQuEz Panpo. LEfectivamente como tendremos ocasion de
apreciar en el andlisis de cada una de las fracciones del articulo 7o., la
evaluacién econdmica y téenica de los contratos, especialmente en lo que se
refiere a la “tecnologia” que se transfiere a través de los mismos v el de
las contraprestacioncs que en elles se involucran, requiere, para poder
llevarse a cabo, el acudir a informacién que no consta en el texto del docu-
mento de que se trata y que es dificil que se encuentre al alcance de los
particulares. ~

Por ejemple, para saber si la contraprestacién no es lesiva para la
economia nacional, hay que analizar no sélo el flujo total de pagos involu-
crados en el contrato (dato que se obtiene del propio documento) ; sino los
cfeclos que tiene la tecnologia sobre los costos del producto, los pagos que
st estin realizando en el mismo sector, la importancia del producto en tér-
minos de satisfacer necesidades de industrializacién, etc.

No compartimos en cambio la tesis de VAzQUEz PANDO, en el sentido de
que la apreciacion de los supuestos previstos en las fraceiones I y II per-
mite un alte grado de subjetividad. A ese respecto basta sefialar que, en
todo caso, la autoridad administrativa al emitir una resolucioén, tendrid que
fundar y motivar esa resolucién en los términos que exige el articulo 16
Constitucional y, en tales condiciones, debera demostrar fehacientemente que
se da una adecuacion de los hechos con la hipdtesis normativa, es decir,
en este caso tendrd que ofrecer razones de las que pueda obtenerse como
conclusiéon que hay un perjuicio para la economia nacional. No serd sufi-
ciente para ese fin que simplemente lo afirme asi en la resolucién, sino que
tendrd que justificar su aseveracion.

B) CLASIFICACION DE 1OS IMPEDIMENT(S EN CUANTO A SUS EFECTOS RESPECTO
A LA CONCESION DE LA INSCRIPCION

Ya habiamos mencionado que, si analizamos ¢n su conjunto las dispo-
siciones contenidas en los articulos 7 v & de la Ley, los impedimentos para
que un contrato pueda ser inscrito cn ¢l Registro, son de dos clases:
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a) Absolutos. Son aquelas practicas comerciales restriclivas que. por
la gravedad de sus efectos para la economia nacional, el legisludor ha esti-
mado que en ningan caso puede aceptarse que se incluyan en un coniralo
de transfcrencia de tecnologia y de aparceer, ef Registro debe negar la ins.
cripcién.

b} Dispensables. Son aquellas praclicas comerciales restriclivas cuyos
efectos perjudiciales son menos evidenties o que, por lo menos, estos electos
se compensan en algima medida con los beneficios que acarrea al pais el
traspaso tecnologico, Por esta razdén el legislador facultd al Registro para
que, al analizar el caso concreto, pudiera auntorizar la inscripcion, de consi-
derarlo atil para la economia nacional.

C) Los IMPEDIMENTOS PARA LA INSCRIPCION Y LAS LTAMADAS FACULTADES
DISCRECIONALES DEL REGISTRO

Algunos juristas mexicanos han manifestado preocupacion cn cuanlo
al sistema de impedimentos establecidos por la Ley, sobre todo porque segiin
ellos el articulo 7o, de la propia Ley otorga a la autoridad administrativa
un alto grado de discrecionalidad. 2

Esto nos conduce a abordar el tema de las llamadas “facultades discre-
cionales”, que es una cuestion sumamente debatida en la doctrina, por lo
que s¢ refiere a su origen, a su justificacion y a su extension, Procurarenios
cubrir todos esos dmbitos,

Es cierto que la Ley de la materia olorga al registrador un cierto grado
de flexibilidad en la aplicacion de algunas de las fracciones del articulo 7o,
concepto que, a nuestro juicio, no coincide plenamente con lo que se conoce
en la doctrina juridica bajo la denominacién de “faculiades diserecionales’,
sino méas bien con el uso del arbitrio.

Por otra parte, aun suponiendo sin conceder que sc tralara de “facul-
tades discrecionales”, como ha indicado Fernando Istivinio “la existencia
de facultades discrecionales y su ejercicio por la autoridad rompetente, es
cn esta materia un hecho no sélo fortuito, sino conveniente. Er un campo
caraclerizado por la multitud de factores que infervienen en ln negociacién
de los respectivos contratos, la simple aplicacién de formulas kelsenianas
llevaria a soluciones no sélo insuficientes, sino a menudo nocivas”™. 24

2% Véase por ejemplo la conlerencia de Mariano Soni, Principles governing the
transfer of technology. Basic requirements of the new law. Prarctical problems and
experiences under the Inw, Version mimeografica pag, 17.

24 Fernando EstaviLro Casrre, Comentarios sobre el preblema de [: eonfidencia-
lided en la transferencia de teenologia, en 1a Revista Juridica, Anuario del Departamen-
to de Derecho de la Universidad Iheroumericana, No. 6, México, julio de 1574, pag. 137.
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Coincidimos con lo expresade por KsTaviLLo y, ademds no nos parecen
justificados los lemores que han expresade esos otros autores, sobre todo si
se toma en consideracion que aun admitiendo que se le hubieran otorgado
facultades discrecionales a la autoridad administrativa, esto no significa que
se le haya hecho entrega de un poder omnimodo.

En efecto. siguiendo a Boxxanp, “hay peder discrecional para la auto-
ridad, cuando li fey o el reglamento. .. dejan a la Administracién un poder
fibre de apreciacion para decidir si debe obrar o abstenerse, en qué meo-
mento debe olvar. como debe obrar v qué contenido va a dar a su actua-
cion”.

Afade el mauestro Fracy que “esa facultad debe distinguirse del poder
arbitrario, pues micnlras éste represenla la voluntad personal del titular de
un drgano administrativo, que obra impulsado por sus pasiones, sus capri-
clios o sus preferencias, aquélla, aunque constiluye la esfera libre de la
actuacién de una autoridad tiene un origen legitimo, como lo es la autori-
zacion legislativa v un Hmite que en el caso extremo en que no esté sefialado
en la propia lev o implicito en ¢l sistema que ésta adopta, existe siempre en
el interés gencral que constituve la Gnica finalidad que pueden perceguir
las antoridades administrativas®™. #%

En lo que =e¢ refiere a la Ley que estamos comentando, es cierto que en
el articule 80. =¢ establece que el Registro puede aceptar un contrato que
contenga alzuno o algunos impedimentos de los que hemos denominado “dis-
pensables”, pero también lo es, que la Ley ha sefialado claramente que sélo
puede hacerlo cuando se satisface el requisito de que se trate de una tec
nologia de particular interés para el pais. Hay pues, aqui, mas que la con-
cesion de una facullad discrecional (poder libre de apreciacién} la auntori-
zaciim para gque el registrador utilice su arbitrio.

Fx muy imporianie distinguir entre facultades discrecionales v uso del
arbit¥iv. En ese sentido resulta ilustrativa la tesis sustentada por ¢l Primer
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en
el Informe de Labores correspondiente al afio de 1971, que transeribiremos
literalmente por estimar que aclara esta cuestion. Afirma ese Alto Tribunal
que: “En nuestro sistema legal en principio no existe la facultad diserecional
aheoluta, que permite a las autoridades acluar o tomar decisiones sin tener
que dar ninguna cxplicacién de sux actos, pues la jurisprudencia de la Su-
prema Corte ha establecido que el uso de las facultudes discrecionales de-
beri ser razonado adecnadamente, v que csc uso puede ser revisado por los

35 Bonnamp, citado por Gubino Fraca, Derecho Administrativo, 9a. ediciom, Edito-
rial Porrga, S. A., México, 1962, pag. 99.
26 Praga, op. cit, pags. 99 in fine v 100,
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tribunales, en cuanto a que los razonamienlos que lo apoyan deben invocar
correctamente las circunstancias del caso, apreciar debidamente los hechos
pertinenles y no violar las reglas de la 16gica. Dicha jurisprudencia se pucde
leer en la tesis nimero 120, en la pagina 129 de la Tercera Parte dej Apén-
dice al Semanario Judicial de la Federacién publicado en 1965, Sin embargo,
no se deben confundir las facultades dicresionales con el uso del arbitrio
que la Ley concede a las autoridades en determinadas condiciones. Cnando
la Ley Federal del Trabajo. o cualquier otra ley, sefiala ciertas penas para
determinadas infraceiones. y al seilalar esas penas el legislador da un limite
inferior y un limite superior, la autoridad que deba aplicar la pena Lendra
gque usar de su arbitrio para hacerlo y tendra que razonar adecuadamente
ese arbitrio, respetando los hechos pertinentes, los lineamientos legales y las
reglas de la logica. Pero dada la infraceién, la autoridad estard legalmente
obligada a impener la pena, v dadas las circunstancias atenuantes y agra-
vanles del hecho, que deberd apreciar adecuadamente, tendra que moverse
dentro de los limites minimo y maximo de la pena aplicable. En cambio,
se |rata de facultades discrecionales cuando la norma legal prevé una hi-
polesis de hecho, a la que la autoridad puede aplicar o ne, la consecuencia
legal prevista en la propia norma. Es decir, no basta que se satisfaga la hipo-
tesis, para que legalmente se deba aplicar la comsecuencia, sino que ésla
queda a la discrecién de la autoridad, aunque deba razonar adecuadamente
su decisién. Si la norma que sefiala una infraccién permitiese a la autoridad
sancionarla 0 no, segim su opinién, se estaria frente a facultades discrecio-
nalex. Pero si a la infraccién debe seguir la sancién, la autoridad esta ligada
por la norma., Y el que deba adecuar la sancién a las peculiaridades del
caso, es decir, a la existencia de atenuantes o de agravantes, o a la ausen-
cia de ambas o al beneficio econdmico que por la infraccién obtenga cl
patrén (articulo 674 de la Ley Federal del Trabajo aplicable) es uso de
un arbitrio, pero no de una facultad discrecional. Por ejemplo, el juez penal
al individualizar la pena, hace uso de su arbitrio, y el Ejeculive, al con-
cieder el indulto por gracia, hace uso de una facultad discrecional. En con-
secuencia, este Tribunal estima que debe adoptarse este criterio, modificando
¢l que en ocasioncs anteriores sostuvo, en que no hizo distingo enire dis-
crecién y arbitrio™. 27

Por otra parte, el lundamento juridico para el otorgamiento de facultades
discrecionales a la administracion pablica, es la presuncién de que la auto-
ridad, al tener como meta la satisfaccion de las necesidades colectivas, actiia

27 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de Ja Nacién por su Presidente,
sefior Tic, Alfonco Guzmin NEvrA, Terceru Parte, Mayo Ediciones, México, 1971, pégs.
40 a 42,
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conforme a Derecho. Asi HAURIOU manifiesta que “Cuando el poder discre
cional se otorga a la Administracién Piblica, cumple una mision especial y
distinta: la de capacitarla para que asuma un papel directivo, activo, para
una mejor satisfaccion de las necesidades sociales™. 22

Es muy importante tener presente que “como la Administracién Piblica
actila a través de Organos que no buscan la persecucién de ningan interés
que a ellos incumba directamente, sino la satisfaccion de una necesidad
comin, debe admitirse que en la generalidad de los casos no tienen motivo
para actuar en contra de la norma juridica y aceptarse, salvo pruecbha cn
contrario, que el rgano del Estado obra de acuerdo con la ley”.2®

En el caso de la LTT, las necesidades que se dirige a satisfacer son de la
mayor trascendencia. Tratase, como lo hemos demostrado a lo largo de este
trabajo, de proteger a la economia nacional al evitar injustificadas fugas
de divisas y al facilitar el flujo tecnoldgico en condiciones aceptables para
la industria nacional. De ahi que el otorgamiento de faculiades discrecionales
a la autoridad administrativa resulta justificado; tanto por razones practicas
(variedad y complejidad de casos) como juridicas. :

Finalmente, debe tenerse presente al ahordar esle tema de si se otorgs
un margen muy amplio de arbitrio al Registro, que éste no puede actuar ca-
prichosamente, pues sus actos, como los de cualquier autoridad administrativa
en nuesiro sistema juridico, estdn sujetos a control jurisdiccional por la via
del juicio constitucional de garantias,

Mostrése pues afortunado el legislador mexicano al haber construido un
sistema flexible que permite a la autoridad administrativa la adecuada eva-
luacién de las circunstancias que concurren en cada caso coencreto, lo que a
su vez lrae como consecuencia que sus resoluciones puedan ser mas objetivas
y de esta manera puedan aleanzarse los valores que la propia LTT pereigue.

VI ANALISIS DE LOS IMPEDIMENTOS

En esta parte de nuestro trabajo nos proponemos llevar a cabo un examen.
lo mas completo posible, de todas y cada una de las catorce fracciones del
articulo 7o. de la Ley, intentando desentrafiar los términos empleados por el
legislador, su extensién y alcance juridicos, asi como plantear los complejos
problemas de interpretaciéon a que ha dade lugar este nuevo ordenamiento
juridico, ofreciendo en su caso, nuestro punto de vista respecto a las solu-
ciones que conviene dar a esos problemas. Sefialaremos asimismo, la jus-

28 Haunriou, citado por Antonio CarniLLo Frores, La Justicia Federal y la Admi-
nistracion Piblica, 2a. edicién, Editorial Porvia, S. A., México, 1973, pag. 70.
2 CarniLio FLoREs, op. vit., pag. 75.
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lificacion de los impedimentos y levaremos a cabo las crilicas conducentes
cuando proceda,

Para llevar a cabo esa tarea, nos hemos valido en alto grado, del do-
curnento intitulade “Resumen de los criterios gencrales de aplicacién de la

LTT” que ha expedido la DRNTT.

A} LoS CRITERIOS GENERALES DE APLICACION DE LA LEY SEGUN EL RNTT.

Ya hemos dicho que ese documento no constituye un acto juridico de 1a
autoridad administrativa y por lo tanto, no tiene caricter vinculatorio ni para
los particulares, ni para ella misma.

“Criterios generales de aplicacion de la Ley” ha intitulado al documento
Ia Direccién General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.
La palabra “criterios” significa “caricter o propiedad de una persona o cosa
por el que podemos formular un juicio de valor zobre ellas. Norma para
conocer la verdad. Juicie o discernimiento” ¢

De lo expuesto se sigue que tal expresién esta empleada por la mencio-
nada Dependencia en los dos aliimos sentides. El documento contiene “nor-
mas” (en sentido légico ¥ no juridico) para conocer el contenido de la Ley.
Constituye el juicio de la Direccidn respecto a las disposiciones legales. En
ese sentido expresa el “alcance™ de los preceptos a que se refiere, Es una
guia para quienes con motivo de su actividad profesional, tienen que “ne-
gociar” contratos de transferencia de teenologia.

No debe desconocerse, sin embargo, que la falta de “formalidad” del do-
cumento tiene ventajas e inconvenientes. Las primeras han sido ya resefiadas.
Los segundos surgen precizamente del cardcter informal, que trae como con-
secuencia {ue los particulares no puedan saber si la autoridad se atendri o no
a tales criterios y de que, en caso de que no lo haga. no existe algiin medio
juridico que permita obligarla. Vale Ia pena indicar, finalmente, que hastu
ahora la auntoridad administrativa ha respetado sus propios precedentes.

B) IMPEDIMENTOS SUSCEPTIBLES DE DISPENSARSE POR La DIRECCION

Vamos a examinar acto continuo los impedimentos que son dispensables,
o sca los contenidos en las fracciones 11, IIL VI, VIIL IX, X. XI y XII del
articulo 7o. de la Ley.

lo. la fraccién 11 del articule 7o. de la Ley sefiala que no son admisibles
para su inscripcién en el Registro. los contratos en los que el precio o la

30 Samuel Giri Gava, Diccionario de la Lengua Espanole, Publicacioncs v Ediciones
Spes, S. AL, Barcelona, 1959, pig. 340,
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conirapreslacion no guarden relacion con la tecnologia adquirida o consti-
tuyan un gravamen injustificado excesive para la economia nacional.

Fernando VizQuez PaNpo critica en su trabajo la redaccion de este pre-
cepto, indicando que el legislador no supo emplear adecuadamente el lenguaje.
Debemos confesar que, en el aspecto gramatical, tiene razén el autor, aunque
su critica nos parece, por otra parte, intrascendente,

Sefala también Vizquez Panpo®! que esie precepto cstablece dos su-
puestos distintos:

<

L. Que el precio o la contraprestacion
nologia adquirida™. y

‘no guarde relacién™ con la “tec-

2. Que el precio o contraprestacién “constiluya un gravamen injustifi-
cado excesive para la economia nacional”.

Tiene razén el jurista mexicano. Estos dos supuestos responden a la
necesidad de evaluar los pagos tecnologicos desde el punto de vista de la em-
presa receptora {interés privado) v de la economia nacional (costo social).

La disposicidn mencionada, permite a la autoridad “enjuiciar la equidad
v justificacion de Jos pagos que se realicen por concepto de adquisicion de
teenologia™ ™ Creemos gue el legislador empled aqui esta palabra en su acep-
cién genérica, cubriendo todos los supuestos a que se contrae el articulo 2o.

de la Ley.

La disposicion ¢s de caracter atributivo pues faculta a la autoridad para
llevar a cabo una evaluacién técnica y econdmica de las prestaciones conte-
nidas en el conirato respectivo, a efecto de llegar a una determinacién res-
pecto a la justificacion de los pagos que sc realizan por los conceptos com-
prendidos en aquél.

En esc sentido, se equivoca Mariano Son cuando afirma que “esta
fraccién del articulo 7o. no otorga facultad a las autoridades para juzgar el
monto.de los pagos de regalias, pues dicho precepto alude solamente a pagos
por teenologia™. ™ En efecto, es cierto que el precepto alude a “la tecnologia
adquirida”, pero es evidente que el legislador empleé el término en su acep-
cién genérica, es deeir. aludiendo a todos los incisos del articulo 2o0. de la
Ley.

A1 Vizourz Paxpo, op. cit., pig. 726.

32 José CampiLro S&inz, Exposicién ante la Camara de Diputados de fecha 10 de
noviembre de 1972, Revista El Mercado de valores, Semanario de Nacional Financiera,
5. A., Ano XXXII, nimere 47, México, noviembre 20 de 1972, pag. 1238.

33 Mariano Soxi, Principles governing the transfer of technology. Basic requirements
of the new low, Practical problems and experiences under the new law. Conlerencia
pronunciada en México, D. F., el dia 29 de abril de 1974, versién no publicada, pag. 18.
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E= ésta quiza la disposicién mis imporlante del articulo 7o. de la Ley,
pues la mayor parte de los contratos que hasta ahora ha rechazado el Registro,
lo han sido por infringir esia fraccién.

Ciertamente la evaluacién técnica y econdmica de los contralos, implica
considerables dificuliades dada la variada gama de tecnologias que existen,
asi como debido u que en realidad no existen reglas para fijar el precio de
determinada tecnologia.

Precisamenle por esa razén el Sr. Lic, José CaMpiLLo SAINZ, entonces
Sub-Secretario de Industria v hoy titular de la Secretaria de Industria v
Comercio, manifesté ante la Camara de Diputados que para la evaluacion
se procededfa “en términos cusuistas”, examinando “las condiciones en que se
estd vendiendo la tecnologia en el mundo™.

No obstante lo anterior, la Direccién ha esiablecido ya algunos criterios
de cardcler general en esta materia, derivados de su experiencia en el ma-
nejo de eslos asuntos, mismos que se expresan on el documenlo que se
acompaha como Apéndice.

Ante todo “es indispensable que en el contrato se especilique en forma
clara v precisa, la base para calcular las contraprestaciones a cargo del
licenciatario duranle la vigencia del contrale™.

Se indica también en los criterios que la Direceidn para evaluar st la
contraprestacion es adecuada, toma en cuenla el “[lujo total de pagos™ invo-
lucrado en el contrato.

Olro aspecto importantc es que Jos impucstos que deben cubrirse por
voncepto de ingresos que oblengan los licencianles a través del page de re-
galias en los contratos, nunca deben absorberse por la empresa receptora de
la tecnologia y asi se establece en los Criterios.

Para evaluar las contraprestaciones fijadas en los contratos, la Direccion
examina la medida en que los pagos a efectuar resultan comparables con
las condiciones pactadas por otras empresas en México en contratos similares
v ademas recaba informacién proveniente de fuentes del exterior. En esta
cuestion la Direecidén puede valerse de la informacién acumulada por el
Consejo Nacional de Ciencia v Tecnologia. De lo expuesto se sigue que
el andlisis se verifica por comparacién, aunque también se acude a otros
medios, como €] impaclo de las regalias sobre las utilidades, la complejidad
de la tecnologia, elc.

Hope H. Campr Jr. y Clarence J. ManN, en una interesante conferencia,

OCAMPILLO SAixz. on la exposicion citadu, pag. 1239.
35 Resumen de los Criterios generales de aplicacion de la Ley, documento que =e
incluye como Apéndice de este trabajo,
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han llegado a la conclusién de quc en la aplicacion de la fraccién 11 del
articule 7o., el Registro suele tomar en cuenta:

“a)} La naturaleza de la teenologia,

b) Las fuentes alternativas de tecnologia,

c} La relacién de capital entre las partes contratantes,

d) La siluacidon econdmica de la empresa receptora y

e) Si existen otras cargas injustificadas en el contrato™. 26

Tienen razon los aulores norteamericanos cn cuanto a que son cstos
algunos de los criterios que suele utilizar el Registro para evaluar las
contraprestaciones incluidas en los contratos. Podriamos decir que, en re-
sumen, la antoridad administrativa, lleva a cabo un proceso de arfilisis “cos-
to-beneficio”, en cada caso concreto. Los propios conferencistas en la parte
final de su exposicion describieron los lineamientos generales de ese proceso
que, aunque incompletos, resultan ilustrativos. 37

Establece la Direccién en el documento objeto de anilisis, diversos cri-
terios relacionados con la fraccién 11, tomando en cuenta los diversos tipos
de contratos regulados por el articulo 20. de la Ley. Teda vez que dicho
documento se acompafia como Apéndice de estos comentarios, no se trans-
cribiran los mismos, sino que solamente haremos refercncia a los aspectos
relevantes que ameriten explicacion, eritica o ampliacion.

1. Uso o autorizacion de explotacion de marcas.

Establece la Direccién en los crilerios que, no existiendo relacién de
capital entre licenciante y licenciataria el monto maximo de regalias que
admitira en los contratos relativos serd del 19%.

Varias explicaciones amerila esta postura de la Direccion. En cuanto a
la justificacién de la misma, el Sr. Lic. Jos¢ CaMPILI.O SAINZ, expresd ante la
Camara de Diputados, que se habia incluido el registro de este tipo de
contratos en la Ley, porque *la marca estd intimamente ligada al uso de una
tecnologia o patente determinada, y porque quizi sea un instrumento de
subordinacion todavia menos justificable que el de un proceso tecnolégi-
co”. 98

Fsta exposicion del Lic. CampiLio SAiNz, tiene su justificacién en las

36 Horr: H. Camp Jr. y Clarence J. Many, The mexican law regulating the transfer
of technology: Summary of experience to date. Conferencia impartida ante el Comité
Bilateral de hombres de negocios México-Norteamérica, Chirago, 10 de octubre de 1974,
version mimeografica, pag. 5. La traduccién es nuestra.

37 Véanse las paginas 24 y 25 de la Conferencia citada.

38 CaMpPILLO SiiNz, Exposicién ante la Cimara de Diputados, en la Revista Mercado
de Valores, op. cit., pags. 1237 in fine, y 1238.



Impedimentos para Inscripcion de Contratos 93

pricticas del comercio internacional, ya que como sefald la UNCTAD,
lz tecnologia suele adquirirse “en paquete”, y en ocasiones se impone al li-
cenciatario el uso de una marca extranjera que en nada le beneficia ¥ que
significa una carga econémica para él. %

Por otra parte, “la marca en realidad es sole un signo distinlive que
sirve para comerciar, pero frecuentemente cuando se impone una marea
extranjera, se cobran regalias y se encarece el producto; pero ademas se
esta subordinando, s¢ estd encadenando al productor mexicane a tener que
producir precisamente con esa marca que ha acreditado, en la que ha in-
vertido”, 0

Resulta pues, evidenle, que lo que persigue la Direccidén al haber estable-
cido ese criterio es desalentar Ja utilizacion de marcas propiedad de petsonas
fisicas o morales extranjeras (ya que en México no hay marcas extranjeras)
v promover el uso de marcas que sean propiedad de mexicanos,

Desde el punto de vista juridico este criterio de la Direccidn plantea al
inlérprete diversos problemas. El primero de ellos es determinar i la
DRNTT tiene facultades para fijar limites de pagos. Ciertamente hay que
admitir que la Ley guarda silencio al respecto. Sin embargo, los términos
en que estd redactada la fraccion II del articulo 7o., consagran en favor
de la autoridad administrativa la atribucion de examinar la justificacién de
los pagos tecnologicos, por lo que, en cada caso concrelo puede determinar
lo procedente y se llega al mismo resultado.

Por otra parte, no es arbitraria esta determinacion del Regisiro, sino que
tiene su fundamento en las siguientes consideraciones de politica ccondmica:

a) El duefio de la marca obtendrd una ventaja comercial si se prestigia
¢l signo de su propiedad cn el mercado mexicano, y

b} En muchos de los contratos que obran en el Registro ese es el monto
de pagos habitual para ese tipo de pactos.

Ahora bien, la mencién de la relacidn de capital enire las empresas
contratantes, les parece a algunos asesores juridicos de empresas extranjeras
establecidas en el pais, que no puede aducirse como motivo para rechazar
la contraprestacién pactada, en virtud de que dicho argumento no fue con-
siderado por el legislador al expedir el ordenamiento juridico que se co-
menta y que ademas puede resultar discriminatorio.

39 Véase a este respecto mi trabujo Aetos juridicos de inscripcién obligntoria en el
ENTT. ye citado, pdgs. 34 v 35. Es igualmente recomendable la lectura del trabajo de
Guide D1 Terra, intitulado Lo manipulecion de la demanda: el problema de las marcas
en el libro de Miguel S. Wionczek et. al, Comercio de Tecnologia y sub-desarrollo eco-
nomice, Coordinacién de Ciencias, Universidad Nacional Auténoma de México, México,
1973, pags. 93 a 114.

40 CampIrlo SAmwz, en la exposicidn citada, pag. 1238.
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Respecto al criterio de que ¢n contratos de autorizacién de uso de mar-
cas en relacion matriz-subsidiaria no se admitirdn pagos, la justificacién
juridica de esta postura es la siguiente:

Es cierto gue la Ley no menciona que deba hacerse distincidn en los
pagos cuando :e traie de empresas que guardan entre si una participacién
de capital ¥ cuande no la tienen, ni podria haberla establecido, pues tal co-
mo hemos senalado, hay una gran variedad de casos con considerables dife-
rencias entre si.

Sin embargo, nada impide al Registro que, para fines de evaluacion
interna de los contratos valore esa circunstancia. En efeclo, con propoésitos
de motivacion del rechazo. para cumplir con lo dispuesto en el articulo 16
Constitucional, es legitimo acadir al analisis de la relacion de capital por
las siguientes razones:

a) Ls evidente que cuando la empresa propietaria de la marca participa
en ¢l capital de la usuaria, hay un beneficio para aquélla en el hecho de
que los preductos sc comercialicen en el mercado interno identificandose
con la marca.

b) Si no se cobran regalias a la usuaria, esto le permitird concurrir al
mercado en condiciones ventajosas en cuanto al costo de los productos am-
parados con la marca. Esto redundard en beneficio de la propia usuaria,
pero también de la propietaria de la marca que participa en el capital de
aquélla.

c) La empresa licenciante ya obtiene una recompensa econdmica por
su inversién a través de los dividendos.

d) En la mayoria de los contratos de este tipo, aun tratindose de mar-
cas de gran prestigio internacional, su uso suele concederse en forma gra-
tuita. Esto significa quc el Registro no ha “inventado™ esle criterio, sino
que se ha limitado a hacer ohligatoria una situacién que ya existia en la
préctica.

e) En olros paises, como Brasil y Argentina. no se autorizan pagos por
el uso de marcas propiedad de personas fisicas o morales extranjeras.

f} EI pago que hace un licenciatario por el uso de una marca, no es
solamente la regalia, como bien ha indicado Samue]l GLENBOKE, sino que
ese pago estd constituido por tres clementos:

“a} La regalia propiamente dicha,

b) La parte del gasto en publicidad que contribuye a valorizar la mar-
ca, la cual es un activo inmaterial en el balance del licenciante, v

c) El esfuerzo que efectiia el licenciatario al prestigiar la marca mediante
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el mantenimieato del nivel de calidad de su produccion ¥ mediante su pre-
sencia continua en el mercado” !

Precisamente por lo anterior, “cuanto mayor es ¢l esfuerzo ccondmico
v lecnolégico que cfectia la empresa licenciataria de una marca para pres-
tigiarla, y cuanto mayoer es su éxito, mayor es la porcién de su active que
pesa @ pertenecer 4 la empresua licenciante” **

De todo lo expuesto se sigue que cxisten abundanles razones justificati-
vas, lanto técnmicas como econdmicas en la postura que ha adoptado la
DENTT. No hay que olvidar que mas que un problema legal estamos [rente
a un hecho econdmico {proceso de Lraspaso tecnolégico}, que necesariamente
fiene que enjuiciarse con el mismo criterio.

Finalmente es de indicar que el propio Registro reconoce que las reglas
mencionadas no pueden ser estriclas v que hay casos de excepeion para su

aplicacion.

2. Explotacion de patentes.

Los criterios que ha estabiecido el Registro a ese respeclo, han merccido
algunas criticas. Fundamentalmente se ha expresado preocupacion en lo que
toca al “‘grado de explotacion™ de las patentes, como un concepto dificil de
definir.

A ese respecto, el Director del Registro, Ing. Enrique AcuiLaR RiviroLL,
en alguna de sus presentaciones, hizo notar que lo que se pretende es evilar
que en un contrato en el que se otorga autorizacion para explotar un ni-
mero elevado de patentes y de hecho, en la prictica la receptora solo esta
utilizando una, el precio de la regalia se quiera fijar en funcidén de lodas
las patentes.

Esta pestura del Registro coincide con la adoptada por ef grupo de ex-
pertos convocado por la UNCTAD en materia de practicas comerciales res-
trictivas, pues como recordara el lector, dicho grupo estimd que es perjudicial
que se obligue al licenciatario a contratar méas patentes de las que efecliva-
mente necesila.

Por otra parie, el criterio expresado se dirige a combatir la exislencia
de las llamadas “patentes de bloqueo”, es decir, aquellas que en la prictica
no se emplean, pero que sirven para iratar de evitar que otras empresas
puedan llegar al mismo resultado industrial por vias semejantes,

Debe indicarse, ademis, que se ha procurado en el Registro que la otor-
gante no sélo asuma responsabilidad por la infraccién de sus patentes, sino

41 Samuel GLENBOKE, Comentarios a los criterios generales de aplicacion de la Ley,
trabajo inédite, México, enero de 1974, pég. 6 in fine v 7.
42 Ibidem, el subrayado es nucstro.
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por posible invasion de patentes de terceros que cometa la receptora cuando,
siguiendo estrictamente los procedimientos de la patente se llega a ese resul-
tado. A ese respecto el Registro ha actuado con flexibilidad, aceptando que
sc establezean limites razonables a esa responsabilidad.

3. Suministro de conocimientos técnicos,

Los criterios establecidos por el Registro a este respecte, insisten en
considerar el contrato de transferencia de tecnologia, como un acto juridico
por virtud del cual ciertos conocimientos se incorporan al acervo tecnolé-
gico de la empresa receptora, sin que sea dable admitir que se establezcan
limitaciones de ninguna clase, en cuanto a la libre disposicién de los mismos
por parte de la empresa que ha pagado por ellos precisamente para adqui-
rirlos. Sostener lo contrario es, a nuestro juicie, desvirtuar la naturaleza
del acto juridico, pues por suministro hay que entender traspaso, adquisicion
plena.

Una cuestion diferente es la relativa a la secrecia o confidencialidad
que se suele exigir en los contratos relativos respecto de los conocimientos
téenicos que se suministran. A reserva de analizar mas a fondo esta cues-
tién cuando abordemos la fraccién XIII del articulo 7o0. de la Ley, desde
ahora vale la pena senalar que el Regisiro ha admitide que el receptor se
obligue a mantener secretos los conocimientos durante el plazo de vigencia
del contrato respectivo, que como es sabido, no puede exceder de 10 afios.

En cuanto a la evaluacion de este tipo de contratos, son elementos espe-
cialmente importantes que se deben tomar en cuenta como bien indica Hope
H, Campr “la edad de la tecnologia, sus expectativas de vida, el sector in-
dustrial al que se refiere y si contribuye o no a las exportaciones y al desa-
rrollo de la capacidad de investigacién local”, #8

4. Servicios de ingenieria bdsica o de detalle.

Es esta una area especialmente dificil para efectos de evaluacidon econd-
mica. Los actos varian en funcién de mdaltiples factores como el sector in-
dustrial, la capacidad de la planta, el tipe de tecnologia que se utilizara en
el proceso productivo, etc. El Registro ha segnido en estos casos un enfoque
netamente casuistico juzgande cada contrato en sus propios mérites, con
especial énfasiz en el tipo de servicios que se ofrecem. las garantias que se
incluyen, los tiempos de entrega y puesta en marcha de la planta, etc.

Debe informarse al lector que existen en €l pails, importantes firmas de
ingenicria que, en muchas ocasiones, son capaces de satisfacer la demanda
de estos servicios en condiciones competitivas de ca'idad y precio.

4 Hope M. Camp.,, Conferencia citada, pag. 6.
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Fs mas, algunas de estas firmas estan ya exportando estos servicios no
s6lo a Latinoamérica, sino inclusive a algunos paises desarrollados. Por
eslas razones, al analizar un contrato de esta indole, que se ha celebrado
con una empresa extranjera, ¢l Registro estudia si no se puede satisfacer
localmente, por lo menos en parte y, en su caso, hace la sugerencia corres-
pondiente a las partes interesadas.

5. Asistencia técnica.

En sus criterios el Registro ha establecido que la asistencia téenica es
un servicio de caracter temporal. Normalmente, las empresas requieren un
apoyo técnico sobre 1odo en la fase inicial de operacién y durante un cierto
periodo mientras “aprenden” el proceso, pero no se justilican desde el pun-
to de vista técnico y econdmico, contratos por periodos muy largos cuando
se trata de un proceso permanentc y estable, no sujeto a cambios tecnold-
icos.

Es obvia la intencion del Registro al sustentar estos criterios, de impedir
la perpetuacién de la dependencia tecnolégica y promover la asimilacién de la
lecnologia que se importa. En una metifora que consideramos afortunada,
se ha comparado al conirato de asistencia técnica con un par de muletas que
lienc que utilizar quien ha sufrido un aceidente y no puede caminar por si
solo. El sujeto tendra que usarlas hasta que pueda caminar por si mismo.
Naturalmente el perfodo en el que se requicra la asistencia técnica, sera
mis prolongado, conforme sea mas compleja la tecnologia que se esté trans-
firiendo y, de nueva cuenta, no hay una regla general aplicable a todos los
cas0s.

6. Servicios de administracion y operacién de empresas.

Para la evaluacién de la contraprestacién, hay que distinguir en cuanto
a estos contratos, si los servicios los va a proporcionar una empresa extran-
jera a una nacional, o una matriz a su subsidiaria establecida en México,
o si Jos contratantes son dos empresas nacionales,

En los dos primeros casos, resulta evidente que hay que justificar la
conlratacién y ésta solo seria admisible para el Registro, cuando no se pue-
dan oblener esos servicios en ¢l pals, en condiciones competitivas de cali-
dad y precio.

En principio, como senald el seior Lic. José CaMPiLLo SAINZ en su ex-
posicién ante la Cdmara de Diputados “en cuanto a la administracién
exlranjera, sefiores permitanme ustedes que no la edmitamos nunca. Que
admitamos en todo caso téenicas de administracién, pero nunca permitamos
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que las decisiones sobre la economia de México, se tomen por personas aje-
nas a nuestro pais”. **

De lo expuesto por el expresado funcionario nosotros concluimos que
se estaba refiriendo al conceplo juridico de la administraciéon como proceso
de toma de decisiones vy no precisamente a los contratos de servicios admi-
nistrativos, pero como se trata de dmbitos estrechamente relacionados, cree-
mos que el Registro debe vigilar cuidadosamente que solo se contraten estos
servicios en el exterior, cuando sea abhsolutamente indispensable.

Por otra parte, consideramos que existe en México, la suficiente capa-
cidad administrativa como para que se acuda a las fuentes locales y, por
lo tanto, insistimos en que esos contratos deben limitarse a periodos cortos
para satisfacer necesidades temporales y los pagos deben ser minimos.

Caso muy distinto es el de contratos de servicios administrativos, que se
celebran entre empresas nacionales. Estas suelen concentrar la administra-
cion (cuando se trata de un grupo de ellas), en una “empresa de servicios”,
o “staff”, que realiza estudios de mercado, lleva la contabilidad y finanzas,
maneja el crédito y las cobranzas, cte., con el objeto dv abaratar los costos
de tales servicios, aprovechando las economias de escala. Casos como este
deben aprobarse por el Registro, pues resultan beneficiadas las empresas
receptoras de tales servicios, al obtenerlos a un costo inferior y, por ende,
también resulta favorecido el piblico consumidor, al estar en posibilidad de
adquirir los productos de esas empresas a mejores precios.

De todas maneras el Registro suele evaluar cuidadosamentc la contra-
prestacién, pues desafortunadamente hay casos en los cuales estos contratos
se celebran con propositos de evasidén fiscal, o de disminuir la participacion
que corresponde a los trabajadores en las utilidades de las empresas recep-
toras de los servicios administrativos.

20, En cuanto a la fraccion III, ésta dispone que no se admitiran aque-
llos contratos en los que se incluyan cliusulas por las cuales se permira al
proveedor, regular o intervenir directa o indirectamente en la administracion
de la empresa que adquiera la tecnologia.

Lo anterior implica que no se inscribird un contrato en ¢l Registro cuando
estipule la cesién total o parcial de la administracién de la empresa licen-
ciataria en favor de la proveedora de la tecnologia.

Entendemos por cesién parcial la que se refiere al control injustificado
por parte de la licenciante de una funcién decisoria bésica quc debe realizar
la empresa receptora, como puede ser: produccién, compras, ventas, publici-
dad, financiamiento, contabilidad, etc.

44 CampiLLo SAINZ, exposicién citada, pag. 1235.
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Caso muy distinto ¢s el de los contratos cuyo propésito s exvlusivamen-
te la prestacion de servicios administralivos, para que una empresa estable-
cida en México pueda desarrollar mis eficientemente sus aclividades, Fstos
se juzgan cn sus propios méritos v va nos hemos referido a ellos con ante-
rioridad.

De lo anterior se deduce que el propasito de la Ley = impedir que a
través del contrato de autorizacion de uso de patentes o marras. de sumi-
nistro de conocimientos técnicos, de asistencia téenica. o de ingenieriz basi-
ca, sc establezca una ingerencia indebida del licenciante en la administracién
de la empresa licenciataria. Cierto es que como menciona Héetor Radl
Garcia Leos, “los proveedores de lecnologia, —descubridores, invenlores,
investigadores— ven con profundo celo la aplicacion que se da al frulo de
sus investigaciones y estudios y que por lo mismo sélo estén dispuestos a

permitir que un tercero lenga acceso a ellos si se les autoriza a inlervenir
en la forma de utilizacion de 1o misma. . .” %

A ese respecto, la DRTT considera que cuando lu intervencian del licen-
ciante Hene por objeto asistir al licenciatario para que se obtengun niveles
adecuados de calidad, esto es positivo para la empresa establecida en Mé
xico y debe aceptarse, a pesar de que formalmente hablando, ello podria
considerarse una intervencién en la administracién de la receptora.

En términos generales, los criterios pretenden impedir que la adminis-
tracion de las empresas nacionales se conceda a los extranjeros, pues se cs-
tima que el empresartado nacional tiene suficiente capacidad técnica y ope-
raliva para seguir manejando sus propios negocios en forma eficaz. pro-
ductiva y socialmente dtil.

Las excepciones previstas cn los criterios respecto a la aplicacion de
esta fraccion las consideramos plenamente justificadas, pues no se trata de
adoptar una postura “Chovinista” por razones ideolégicas. sino que todas
estas cuestiones estdn regidas por consideraciones de caracter comercial.

En términos generales, el Registro procura actuar flexiblemente en la
aplicacion de los Criterios, valorando cuidadosamente si la obligacién que
contrae la receptora le resulta o no Gtil y conveniente para su propio desarro-
llo, como es el caso, por ejemplo, del control de calidad, al que ya nos hemos
referido.

Afirma el maestro Adolfo ArrioJa que el requisito establecido en la
fraccion 111 le parece justo, pero que esa prohibicion vendrd a inerementar

#5 Héctor Radl Ganrcia Lros, Actos, contratos y convenios no registrables. v ol li-
bre publicado por la Asociacién Nucional de Abogados de Empresa, A, (., Inpersion
extranjera y wransferencia de teenologia en México, Editorial Teenos, S, A., México,
1973, pag. 318.
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notablemente 2] desarrollo de Jos llamados “contratos de participacién con-
junta”, en virlud de los cuales la empresa extranjera poseedora de la tecnolo-
gia, se asocia con un grupo nacional para formar una sociedad mexicana
que =era la receptora de dicha tecnologia. En esie caso, la corporacién ex-
tranjera inlervendrd en la administraciéon del adquirente de tecnologia, pero
en su caricter de accionista de la misma, lo que legalmente hablando, no
implica vielacion alguna al requisito anteriormente transcrito. 46

No estamos de acuerdo con la opinidén que expresa este jurista, primero
porgue no nos parcee lan rigido el requisito de la fraceién 111 como para
que llegue a darse esec incremento de joint ventures del que habla y, por
otra parte, aun pensando que las partes coniratantes con el fin de evitar la
aplicacién de la LTT, consideraran esa posibilidad, el establecimiento de
ese tipo de empresas requiere autorizacién de la Comisién Nacional de Inver-
siones Extranjeras, en los casos previstos por la Ley respectiva, y, por lo tanto,
de todas maneras hay un control gubernamental de ese tipe de actividades.

Ya hemos dicho, por otra parte, que el Registro se guia, en la dispensa
de estos impedimentos, por criterios de indole pragmatica, y que, por lo
tanto, ha venido aplicando la Ley flexiblemente.

3o0. La fraccién VI alude a la circunstancia de que se incluya en el pacto
e suministro de tecnologia, una clausula por la que el adquirente se com-
prometa a comprar cquipos, herramientas, partes o materias primas de un
origen determinado.

Esto es lo que se conoce en el lenguaje comercial internacional con el
nombre de “cliusula dc amarre”, pues el licenciatario queda obligado (“ala-
do”) con el proveedor, quien puede fijar sobre-precios a los articulos que
suministra a aquél y de esta manera incrementar sus utilidades. Obviamente
esto perjudica a la empresa receptora y por ende al pais, pues la sobre-fac-
turacién de los componentes de importacién obligatoria entre otros efectos
negativos, encarece el producto, perjudicando al pablico consumidor y resta
competitividad al producto en el mercado internacional, si es que éste fuera
vxportable.

Patrick J. BARRET apunta que “este tipe de restricciones estan prohibidas
tanto por el articulo 20 de la Decision 24, como por el articulo 30. de la
Lev Argentina, niimero 19.231, asi como en los Estados Unidos de Norte-
América por el Acta Sherman y la seccién 3a. del Acta Clayton”. 47

46 Adolfe ARrroza Vizcaino, Analisis de la nueva Legislacion Mexicana en Ma-
terin de Inversion Extranjera, en la Revista Juridica, Anuario del Depto. de Derecho
de la Universidad Iberoamericana, No, 6, México, julio de 1974, pag. 59.

47 Patrick J. Barrer, The role of patents in the sale of technology in Mexico, The
American Journal of Comparative Law, Valumen XXII nimero 2, Primavera de 1974,
pag. 273.
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El propio BARRET indica, sin embargo, que esle tipo de cliusulas pueden
llegar a pactarse por el deseo.del licenciante de controlar la calidad de la
produccion del Yicenciatario y que, cuando esto es asi, no hay dafio a la eco-
nomia mexicana, ¥ Tiene razén ¢l auntor norteamericane en el sentido de
que, por razones de costo o calidad, puede ser conveniente comprarle ciertos
equipos o insumos al, proveedor dc la tecnologia, pero este es el caso de
excepeidn. Normalmente la venla de éstos, supone para el proveedor., una
fuenle adicional de ingresos, no siempre justificable. Investigaciones reali-
zadas por Constantino Varrsos, han puesto de manifiesto que en la indu=
tria farmacéutica en el Grupo Andino, se llegaron a pagar sobreprecios por
cierlos insumos (generalmente las Mlamadas “substancias activas™), de hasta
el 300% del valor de esos insumos en el mercado internacional. **

Tomando en consideracién que, en alguna situacién concrela, la compra
de equipos, insumos o materias primas, pudiera resuliar benéfica a la em-
presa receplora de la tecnologia, los criterios exceptiian aquellos casos ¢n
los cuales las materias primas, insumos o componentes, no puedan obtenerse
en el pais y el proveedor se obliga a suminisirarlos a los precios estableci-
dos en el mercade internacional,

En todo caso el Registro ha sugerido en la préctica, que al redaclarse
¢l contrato, la clansula de provisidon de equipos, herramientas, o materias
primas, se establezca como una prerrogativa del licenciatario. como un de-
recho para adquirirlos del licencianie; pero no como una obligacion a su
cargo,

Es dc¢ mencionarse que, igualmente la Direccion ha admitido contratos
en los cuales se obliga el licenciatario a preferir al licenciante para la com-
pra de insumos, en ignaldad de condiciones, sobre cualguicr tercero. A esta
institucién se le conoce como derecho de preferenciz por el lanto y a «lla
se refieren diversos preceptos del Codigo Civil para ¢l Distrito Federal, de
aplicacién supletoria a la Ley de la materia.

4o, La Traccién VIII indica que no se admitirn para su inscripcion cn
el Registro. aqucllos contratos que prohiban €} uso de tecnologias comple-
mentarias. De acuerdo con los criterios, esla restriceidn puede referirse a:

“i) La prohibicion para ulilizar conocimientos de terceros en la [abii-
cacion de los productos licenciados.

it} Al impedimenlo para fabricar productos distintos de los involuerados
en el contrato.

45 Ihidem, pag. 274,
19 Véase Constantine VAlrsos. Comercializacion de tecnologia en el Grupo Andine,
Institnto de Estudios Peruanos, Coleceidn América Problema, No. 6, Lima, Pertt, 1973,
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itt} Impedimenlos para Fabricar productos similares a los del contrato”. 50

Consideramos que este tipo de restricciones no deben ser aceptadas por
los empresarios nacionales que obtienen tecnologia proveniente del exterior,
porque implican una limilacién para su produccién, para el mejoramiento
de sus productos vy para el buen funcionamiento de sus empresas,

Es interesante hacer notar al lector que este tipe de clausulas resultarian
también ilegales en los Estados Unidos de Norte-Ameérica, pais que es nues-
tro principal proveedor de tecnologia. En efecto BAmRET indica que esta
cliusula no es admisible en el sistema juridico norteamericano, en términos
de la seccidn 3a. del Acta Clayton.

Respecto e la interpretacion de la fraceion VIII, afirma el maestro
ARrI0JA Vizcaino que “la Ley omite considerar que hay ocasiones en que
por la novedad o el scereto de la téenica. no es posible contar con tecnologias
complemeniarias”, ¥

Parécenos injusiificada esta critica. Ciertamente el legislador mexicano
no ignoraba que en algunos casos existe una sola tecnologia, pero estos son
los menos v s legisla para la generalidad. no para la excepeion. Tan esto
es asi, que esta misma disposicién es reconocida como una prictica comer-
cial restrictiva u=ada por la UNCTAD y es combatida en varias legislaciones
v no solo en Ia nuestra.

Es en cambie, atinada la postura de ARRIoJA cuando indica que la ad-
quisicidon de téenicas complementarias suele condicionarse a la obligacién
de no divulgar e! contenido de la principal, sobre todo, afiadiriamos nosotros,
cuando se pretenden obtener de proveedores diferentes. Parécenos que es
razonable ¢l enfoque del licenciante de la “lecnologia principal” y, este
problema aparcce resuelio en los Criterios, en el sentido de que pueda ad-
milirse la obligacién de guardar en secreto los conocimientos téenicos reci-
hidos, durante la vigencia del contrato.

50. La fraccién 1X sefiala como no admisible, un acto, convenio o con-
trato que contenga la obligacion de vender de manera exclusiva al provee
dor de la tecnologia, los bienes producidos por el adquirente.

Uhviamenle la prohibicién también comprende aquel caso en que el li-
cenclalario se vea obligade a vender de manera exclusiva su produccién a
una empresa disignada por el proveedor de la tecnologia.

Son casos de excepeidn a la aplicacion de esta fraccion, segin los Crite-
rios:

™ Véanse los Criterios que se incluyen come Apéndice.
41 BARRET, op. cil., pig. 275.
¥ ARRIOSA, vp. cit. papg. 61,

e
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“i} Cuando la empresa licenciataria se dedique exclusivamente a la fa-
bricucion de productos intermedios, parles o componentes para su posterior
transformacién, cnsamble o acabado por la licenciante ¥ esta Gltima es la
unica compradora potencial de tales bienes intermedios.

it} Cuando se establezea esta obligacidn en forma exclusiva para lo que
s¢ refiere a cierlos mercados de exportacién”. %

Go. La fraccion X tiene por finalidad fortalecer la estructura cientifico-
lecnoldgica nacional, promoviende la utilizacion de técnicos mexicanos, cuan-
do hay disponibilidad de éstos y constituye ademas una precaucidén legal
para que los suministradores de tecnologia no infrinjan las disposiciones de
las leyes laborales y las leyes de inmigracion, sobre todo, en lo que hace a la
obligacién de formar técnicos mexicanos substitutos de los extranjeros.

Afirma Garcia Leos que “desde el punte de vista de quien recibe la
Lleenologia, es innegable que resulta de su conveniencia contar con personal
entrenado que pueda insiruirlo adecuadamente sobre las correctas aplica-
ciones y el mejor uso de la tecnologia que se le brinda durante el periodo de
arranque de su produccitn, asegurindole, por lo tanto, los mejores resultados
en su explotacién™. &

Estamos de acuerdo en que, sobre todo en el periodo de “puesta en
marcha” de una planta, el contar con personal técnico de la licenciante puede
ser itil y. por otra parte, la Ley no impide la utilizacién de ese personal con
tal de que la obligacién que lome la licenciataria no sea permanente y apa-
Texca como razonable, pues desafortunadamente, en el Registro nos hemos
enterado de casos en los cuales, en viriud de la existencia de esas obligacio-
nes, empresas mexicanas han tenido gue pagar emolumentos elevados a per-
sonal incompetente, o inclusive que ese tipo de pactos se han utilizado para
encubrir viajes de vacaciones de altos ejecutivos de algunas empresas trans-
nacionales, a quienes les agrada pasear en México,

70. La fraccion XI de la Ley de la materia, contempla como no suscep-
tibles de inscripeion en el Registro, los contratos en los que e contengan
clinsulas que limiten los voliimenes de produceién o impongan precios de
venta o reventa a los articulos fabricados por el adquirente de la tecnologia,
ya sea quc éslos se destinen al consumo interno o a la exportacidn,

Fsla fraccidon contempla a nuestro juicio, diversas hipdtesis que son:

i) Limitacién en cuanto a voliimenes minimos de produccidn,

ii} Limitacién en cuanto a voliimenes miximos de produccién,

5% Criterios de aplicacién de la Ley, expedidos por el RNTT.
%% Garcia LEOs, op. cit., pag. 320.
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iii} Imposicién de precios de venta ¢ reventa para el mercado interno,
iv) Imposicién de precios de venta o reventa para la exportucion.

Es usual que en algunos contratos, el licenciatario se obligue a alcanzar
determinados volimenes de produccidn, baje la sancidn que, de no lograr-
los, el contrato puede darse por terminado anticipadamente, Este tipo de
compromiso se establece porque el licenciante pretende asegurar para si
un ingrezo minimo que considera adecuado como compensacién por el otor-
gamiento de su tecnologia.

Sin embargo, este tipo de clausula suele ser rechazado por el Registro,
y asi se establece en los Criterios, porque resulia normalmente perjudicial
para la empresa receptora. En efecto, el establecimiento de volumenes mi-
nimos conlleva la obligacién para la licenciataria de alcanzar una cierta
capacidad de produccién que, sobre todo en las etapas iniciales de opera-
cién. a veces no se logra por diversas razones, lo que puede traer como
consecuencia legal que se rescinda el contrato, lo que a su vez trae consigo
una gran pérdida econdémica para la empresa receptora.

Hemos encontrado en el Registro casos en los cuales se pacta como “vo-
lumen minimo” una produccién que supone utilizar la planta al 809 dv su
capacidad instalada. Esto desde luego, no se justifica. Al entrar a un negocio
de transferencia tecnolégica, ambas partes deben asumir el riesgo de que
ésta pueda no resultar productiva. Es injusto que el riesgo sélo sea para
el licenciatario. Este, por ser propietario del establecimiento, es obvio que
tiene interés en elevar su produccién, pues de ello resultan para ¢él, legitimas
ganancias, pero si por causas. a veces ajenas a su voluntad, no puede lo-
grarlo, no debe sancionarsele adicionalmente con la cancelacién del contrato.

En la aplicacion de este criterio el Registro ha actuado, sin embargo,
flexiblemente, Por ejemplo, si se habla de un velumen minimo de produe-
cién del 25% de la capacidad instalada, es probable que esto resulte justi-
ficado y que la cliusula se admila dependiendo del tipo de tecnologia de que
se trate, el nivel de pagos v el sector industrial y de si fue el propio licen-
ciante el que construys la planta y otorgd garantias de funcionamiento.

Por otra parte, y aunque esto no aparece en los Criterios, cuando en un
contrato se fijan volimenes minimos, aun considerindolos razonables, el
Registro sucle recomendar que, por equidad, se incluya una clausula por
la cual, cuando la licenciataria alcanza ciertos volimenes de produccidn. el
excedente no esté sujeto a pagos de regalias, pues si el volumen minimo
significa, en Ultima instancia el valor minimo que el provecdor asigna a su
tecnologia. ésta debe tener también un valor maximo y concederse, a su vez,
un valor a la eficiencia administrativa y de produccion que es resultado
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de la labor del licenciatario, lo cual puede estimularlo a producir cada viz
mas eficientemente.

En cuanio a los voliimenes méximos de produccidn, es esla una praclica
comercial restriciva que tampoce se justifica. La razén que existe, por
parte del proveedor para imponer en el contralo una estipulacién de esta
naturaleza, es la pretension injustificada de evitar que ¢l licenciatario pueda.
en un momento dado, competir con él, sobre todo en el mercado interna-
clonal. Las empresaz que suelen exigir esc limite maximo, estan por regla
general, temerosas de no tener capacidad de innovacién teenoldgica.

De la misma suerte, de ninguna manera es aceptable que sea el licen-
ciante quirn lije los precios de venta de los articulos objeto del contrato de
transferencia de teenologia. La decision sobre tal cuestién, compete sicmpre
a la empresa licenciataria.

Se establece también en los Crilerios que cuando se cstipula en el con-
lrato que al término del mismo, la licenciataria no podra seguir haciendo
ugo de la tecnologia contratada, esa restriceidn implica una Jimitacién a sus
volimenes de producciém, €s mas, si la empresa solo se dedica a producir
los articulos objeto del contrato, de aceptarse la restriccidn, la empresa no
podria continuar produciendo en lo absoluto v los volimencs se reducirian
4 cero.

Es ésla por desgracia, una prictica comercial restrictiva usual en los
contratos ¥ que se establece porque el licenciante pretende extender ilimita-
damente el estado de dependencia tecnolégica del licenciatario. De ninguna
manera ¥ en ningin caso es aceplable esa pretensién, en primer lugar por-
que contraria la naturaleza misma del contrato: los conocimientos técnicos
una vez transferidos pasan a formar parte del acervo tecnolégico de la
licenciataria.

Asi lo sostienen, inclusive, prestigiados autores. El contrato no es e
arrendamiento, es de transferencia, lo que significa cesién.

En segundo lugar, cuando se trata de conocimientos técnicos no paien-
lados, es nuestra opinidn que una estipulacién de esa naturaleza infringe
ademas de la fraccion XI, lo dispuesto en el articulo 28 Constitucional que
prohibe la existencia de monopolios.

Finalmente, el Registro ha considerado que tal cliusula viola también
la fraceion II del articulo 7o. de la Ley, pues el licenciatario ha adquiride

53 Veuse “respecto de este interesante problema juridico, ¢l teabaje de J. M.
Mounsseron, Profesor de la Facultad de Derecho de Montpellicr, intitulado Aspects
juridigues du Know how, en la Revista Cahiers de Direit de L’Enterprise, Fundation
Nationale pour le Droit de L'Euterprise, Snplement 3 Ja semaine juridique, No. 17,
Paris, Francia, abril de 1972
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para i fa tecnologia y pretender restringirle ¢l uso, significa que la contra-
prextacion que ha pagado por esa tecnologia, no se aplicé al objeto mismo
del contrato, de lo que deriva para él, un gravamen injustificado. 58

8o. La fraceién XII alude a la posibilidad de que se incluya en el pacto
una clausula compromisoria por la que la parte receptora se obliga a celebrar
rontratos de venta o representacién exclusivas con el proveedor.

De nueva cuenta se advierte en esta disposicién el espiritu proteccionista
de la Ley, mismo que sc justifica plenamente, puesto que a través de una
clausula como la que se comenta, el proveedor adquiere participacion di-
recta en ¢l proceso de toma de decisiones de las cmpresas nacionales, pu-
diendo inclusive limitar a éstas sus posibilidades de exportacién. lo cual
les resultaria muy perjudicial.

Se contempla como motivo de dispensa en los Criterios, la concertacion
de un contrato de representacién exclusiva con el licenciante, cuando é&ste
cuente con un sistema de distribucién adecuado o goce de prestigio comer-
cial internacional o pueda [levar a cabo en mejores condiciones que el re-
presentado, las labores de comercializacion de los productos,

Obviamente tales posibilidades tienen que scr cohjeto de detallado ana-
lisis por parte de la autoridad, para comprobar su existencia y poder dis-
pen=ar la aplicacién de esta fraccién.

Comenta en cuanto a esla fraccién Garciy Lros que “este tipo de obli-
gaciones para el adquirente podrian pactarse en un documento por separado,
qué nunca legaria a ser del conocimiento de ta SIC”, 57

A ese respecto debemos reconocer que, efectivamente, tal posibilidad
existe, pero hay que recordar también que conforme a lo dispuesto por el
articulo 12 de la Ley de la materia, el Registro, en ejercicio de las facultades
de inspeccién y vigilancia que le otorga dicho precepto, puede, a través de
una revisién de los libros contables, facturas, etc., percatarse de que hay
un compromiso ilegal que no le fue manifestado y cancelar la inscripcién,
con las consecuencias legales previstas ¢n los articulos 5o, y 6o. del propio
ordenamiento juridico.

De hecho la concertacién de los llamados “pactos de caballeros” (que de
caballerosidad nada tienen, pues son conductas antijuridicas e inmorales que
se pretenden encubrir con ese pomposo nombre), puede darse para tratar
de dudir la aplicacion de la Ley en cualquiera de sus fracciones, pero corre
un gran riesgo la empresa que asi procede, pues de descubrirse la actividad

96 Véase a exte respecto mi trabajo Actos juridicos de Inscripeidn Obligatoria en
el Registro, pag. 42, donde abundamos en esta postura.
&7 Garcia Lros, op. cit., pag. 321.
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ilegal, a no dudarle, la autoridad posee medios juridicos suficientes para
sancionarla con lodo rigor.

C. IMPEDTMENTOS ABSOLUTOS

Aquellas clausulas contenidas en contratos de transferencia de tecnologia
que estin prohibidas en forma absoluta por la Ley, son las que contempla
el articulo 7o. en sus fracciones I, IV, V, VII, XIII y X1V,

lo. Se establece en la fraccién 1 que no se registraran aquelios contratos
que = refieran a iransferencia de tecnologia libremente disponible en ¢l
pais, siempre gue sc trate de la misma tecnologia.

Al explicar ¢l contenido y alcance de esta fraccion, el Lic, José CampiLro
Sinvz dijo ante la Camara de Diputados que “el Gobierno se habia perea-
tado de que se cobran a los empresarios mexicanos, regalias a veces muy
vostosas por tecnologins derivadas de patentes que ya estan en el dominio
publico y que simplemente el industrial mediano o pequefio lo ignora™. %3

Se ha establecido en los Criterios que la lecnologia libremente disponible
en el pais, es aquella que pudiera obienerse sin costo alguno y sin necesidad
de autorizacién de alguna persona siempre y cuande se trate de la misma
tecnologia.

sta postura del Registro recoge, en alguna medida, la tesis sustenlada
por Fernando VAzquez Paxpo, en cl sentido de que es “tecnologia libre-
menle disponibld” aquella que puede ser utilizada o explotada licitamente sin
necesidad de realizur acto juridico alguno. ¥

los criterios sefalan algunos ejemplos al respecto. Para nosotros el
ejemplo mas claro de tecnologia libremente disponible en el pais, es el caso
de que en un contrato sc otorgue exclusivamente la autorizacién de uso de
una patente y ésta va haya caducado. En ese supuesto estamos en presencia
de un contralo que involucra tecnologia libremente disponible en México.

¥n igual forma podrd rechazarse un contrato que implique exclusiva-
mente la transferencia de conocimientos técnicos que szean del dominio po-
bico. Un ejemplo sumamente grafico a ese respeclo es el caso de las recetas
de cocina gue en algin mnomento pueden ser complejas; pero que cualquier
interesado puede obtener ficilmente.

Tiene razén, sin embargo, Mariano Soxi, cuando comenta que el con-
ceplo de “dominio piblice™ es muy dificil de definir. A lo anterior afiadimos
nosotros que, puede ocurrir que un determinado conocimienlo téenico seca

8 CaMpilLe SAiNz, Exposicién ante lu Cdmara de Diputados, vu citada, pag. 1238.
9 Cir. Vizourz Panpo, op. cit, pags. 725 v 726.
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del dominio piblico en un pais desarrollado, pero que en México se desco-
nozca. Ese contrato, a nuestro juicio, si para aplicar el conocimiento técnico
a la produccién requiere de asistencia del inventor, descubridor o perfeccio-
nador, podria ser aprohado por el Registro, dependiendo de las condicioncs
pactadas.

No obstante las evidentes dificultades de Interpretacion que plantea ul
jurista la aplicacion de esta fraccidn I del articulo 7o., en la practica. de
hecho. el Registro la ha utilizado en muy pocas ocasiones, lo que reduce la
importancia real del problema, ¢

20. En cuanto a la [raccidon 1V, en ningin caso se admitird que se cx-
tablezca la obligacidon de ceder a titulo oneroso o gratuito al proveedor de
la tecnologia, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se oblengan
por el adquirente.

Consideramos justilicada la prohibicién que se contiene en este preceplo.
Creemos que las razones saltan a la vista, pues admilir clausulas de esa na-
turaleza, significa perpetuar la dependencia tecnoldgica que nos vincula al
exterior,

A este tipe de clausulas se les denomina en el lenguaje comercial inter-
nacional con la locucién anglosajona “grant-back™. Segun Patrick J. Barkkt,
cstas cliusulas perjudican a los paises en vias de desarrolio por lo menos en

J areas, que son:

“1) Fl grant-back nulifica cualquier incentivo previsto por el sistema de
patentes, pucsto que el inventor local no obtendra el beneficio del monopolio
que otorga la patente. Es més, puede darse un “desincentive” para la in-
vencion, al sentir el licenciaiario que algo “suyo” esti siendo translerido al
licencianie.

2} Los incentivos ofrecidos por el sistema de patentes como son, las ga-
nancias provenientes del monopolio que otorga al inventor la propia patente,
asi como las regalias que puede percibir con motivo de la concertacién de
acuerdos de licencia, tienen que ser pagados por el pais v estos pagos, al ser
enviados al exterior, contribuyen a manlener una balanza de pagos decfa-
vorable,

80 En el trabajo de Mauricio dec Maria vy Campos, intitnlado: Lua politica mevicung
sobre transferencig de tecnologia: una evaluecion preliminar, que citammos en la neta
6 de este articulo, s¢ sefiala que del total de dictimenes negativos emitidos por la DRTT
al 30 de abril de 1974 (299 cacos), sblo en 4 casos se aplicé la fraccion I, Jo que
representa el 1.3% de dicho totul. Véanse las paginas 473 y siguientes para mayor
informacién a ese respecto).
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3) El control extranjero sobre un segmento de tecnolegia que de no
existir la clausula de grant baeck, seria de control doméstico se perpetila”.®

Estamos de acuerdo con el autor norteamecricane, en el sentide de que
estas cliusulas tienen graves efectos negativos para los propios licenciatarios
y para la economia de sus respectivos paises v por ello deben rechazarse
aquellos contrates que las contengan.

Por otra parte, resulla interesante hacer notar al lector que, segtn el pro-
pio Barger, la fraccion 1V del articulo 7o. coincide con las pricticas antimo-
nopdlicas nortcamericanas donde un “grani-back” se considera una forma de
aladura ilegal ¥y una violaciom per se tanlo al Acta Sherman como al Acta
Claylon” #2

Dice César SEP(LVEDA que “el contenido de la fraccién IV fue objeto de
alguna discusion entre los redactores de la Ley, porque se tenia la impresion
de que era una forma de expoliar a la empresa que cmplea la tecnologia
extranjera, sl se exigia la transmision de patentes 0 marcas obtenidas por el
licenciatario” %

Tiene razdn ¢l maestro mexicano en cuanto a la motivacion del legislador
para incluir esta disposicion juridica entre los impedimentos absolutos. Se
vstima que el grant-back es una forma de expoliacién injustificada para la
empresa receptora de la tecnologia,

El propio Lic. José CaMPILLO SANz, a] conteslar las pregunias que le for-
mularon algunos diputados, expresé que la ley iba a “liberar la iniciativa
creadora de los mexicanos de ese lazo que significaba la obligacién de trans-
ferir los inventos a empresas extranjeras™ % de lo que se deduce que el
Fjecutivo Federal, a través de la SIC, que fue quien formuld la iniciativa de
J.ev, estd consciente de los efectos negativos del grani-back,

Sin embargo, no todos los sectores coinciden en condenar esta institucién.

Encontramos aqui dos posturas antagdmicas: el licenciante sostiene que
«i el licenciatario realiza innovaciones o mejoras, lo ha podido hacer gracias
a la tecnologia que ¢ suministré, pero el Registro ha sesienido que el licen-
ciatarie tiene derecho a beneficiarse de las innovaciones o mejoras que él
ha hecho a la tecnologia, puesto que ya pagép por ella, ésta es suya, ya se en-
cucntra en su acervo teenologico,

61 Banmit, op. cit., pig. 262. La traduccién es nuesira.

62 BarreT, 0p. cit., pag. 272. Sostiene esta mnisma postura Marck TFINNEGAN en su
arliculo Las leyes anti-trust ¥ los leves mexicanas, Excelsior, 27 de noviembre de 1972

W César SurLvEDA, Comentarivs ¢ la Ley sobre el registro de lo transferencia de
teenologia v el uso ¥ explotacion de patentes ¥ marcas, en la Revista “La propiedad in-
telectual” de la Orgapizacién Mundial de la Propiedad Intclectual, nfimera 4, 4o, tri-
mestre de 1973, Ginebra, Suiza, pag. 184.

OF CamriLLo SNz, op, «it., pag, 1238



110 Juridica,—Anuario

Aunque el articulo 8o. de la Ley establece que este impedimento no es de
aquellos dispensables, a lo largo de su experiencia la DRNTT ha observado
fque existen ciertos casos en los cuales conviene aprobar ciertos contratos que,
sin caer propiamente en la prohibicién legal, involucran el intercambio de in-
formacién técnica entre licenciante y licenciatario, cuando éste se estahlece
bajo las bases de una absoluta reciprocidad entre las partes.

Esa reciprocidad debe abarcar, segin los criteries, 3 aspectos funda-
mentales:

1} el territorio,

ii) el grado de exclusividad, v;

iii) los pagos.

Pensamos concretamente que pueden aprobarse aquellos contratos en los
cuales si bien la licenciatzria concede al licenciante el derecho de usar las in-
novaciones o mejoras que llegara a obtener durante la vigencia del contrato,
conservara la propledad de las mismas y solo otorgara el dereche al use,
siempre y cuando esto se estableciera en forma reciproca para las partes con-
tratantes en las tres ireas que indicamos.

Fsta poslura recoge en alguna medida la tesis que sostuve en mi primer
trabajo sobre la interpretacién de la Ley en el senlido de que la “cesién” a
que se refiere la fraccion IV es la trasmisién en propicdad. 8 bs Debemos
confesar sin embargo, que en el Comité Técnico asesor de la DRTT no todos
sus miembros comparten esa misma tesis y que mas bien el criterio al que
nos hemos referide se ha adoptade en la Direccién por razones practicas
y pensando schre tode, en los heneficios que ciertos intercambios de infor-
macién técnica concerlados en forma equitativa, pueden traer a las empresas
nacionales.

Ha sido estricto, sin embargoe, el Registro, en lo que se refiere a no aceptar
obligaciones unilaterales para las empresas receptoras, por considerarlas
estipulaciones leoninas perjudiciales para la industria nacional.

Por otra parte, existen los llamados “pulls de informacion”, o sex cuando
un grupo de empresas dedicadas a la fabricacién de una misma linea de
productos, establecen la mutua obligacién de intercambiarse mejoras o inno-
vaciones. Claro estad que esos casos sélo pueden aprobarse cuando la DRNTT
llegue a la conviceion de que la empresa mexicana cuenta con capacidad téc-
nica suficiente como para estar cn posibilidad de participar provechosamente
en un acuerdo de esa naturaleza,

44 bis Véase mi trabajo Aspectos legales del proceso dv transferencia de tecnologia,
citado en [a nota 3, pdg. 355.
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Sabemos que en la practica el Registro ha admitido algunos casos e esc
tipo. Ello muestra una vez mas que fa DRNTT ha venido actuandoe con fle-
xibilidad en la aplicacién de la Ley, tomando siempre en cuenta como un
principio para normar su aceidn, la bisqueda de beneficios concretos para
las empresas establecidas en ¢l pals v, consecuentemente, para la economia

nacional,

3o, La prohibicién conlenida en la fraccién V de la Ley, se reliere a que
no deben incluirse en los contratos de inscripeidn obligatoria en el Regisire,
clausulas a través de Jas que se impongan limilaciones al desarrollo tecno-
légico del adquirente,

Dicha prohibicidn se extenderia, segiin Jos Criterios, a todos aquellos cusos
en los que el receptor de la tecnologie pudiera obligarse a “no realizar acti-
vidades de investigacion y desarrollo en relacién con nuevos productos, pro-
cesos 0 equipo. o a no efectuar mejoras propias o provenientes de terceros,
o el compromecterse a no realizar todo esto al término del contrato™.5

La justificacién del mandato legal es obvia. Tratase de ir rompiendo, asi
sea paulatinamente, la dependencia tecnolégica que nos vincula al exterior,
a la que nos referiamos en los parrafos precedentes. Sabemos que, conferme
un pais avanza en su proceso de desarrollo, requiere importar mas lceno-
logia, pero se trata también de ir fortaleciendo la eslructura cientifico-tec-
nologica nacional para estar en posibilidad, inclusive, de llevar a cabo
adecuadamente la absorcién de la tecnologia fordnes, su adaptacidn ¢ in-
novaciom,

La inclusion de esta fraccion en la Ley de la materia ha recibido la una-
nime aprobacion de todos los autores que hemos tenido ocasion de consultar.
Garcia Leos dice, por ejemplo, que “la limitacion a la investigacién o al
desarrollo tecnolégico del adquirente es a todas luces una clausula censura-
ble”. % ARrr1oga Vizcaino sostiene por su parte gque “no crec que ningin
proveedor extranjero pretenda establecer en forma general una cliusula de
esa naturaleza” 7 y BARRET apunta que “la prohibicion absoluta de cste tipo
de cliusulas constituye una sabia politica”.%8

Finalmente, segln los Crilerios, se rechazara la inscripeion de los contra-
tos en los que se obligue a la empresa receptora a devolver planos, formulas,
manuales, diagramas, en los que consten los conocimientos lécnicos no paten-
tados, al momento de la terminacién del contrato, aunque la prohibicion de
continuar con el uso de la tecnologia adquirida a través del contrato, creemos

8 Yéunse los Criterios en el Apéndice de este trabajo.
68 Gagrcia Leos, op. cit., pig. 1319,

67 ARRrioga, op. cit., pag. 60,

65 Banmrer, op. cit., pig 273.
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que es aceptable cuando el contrato termina anticipadamente por causas im-
putables a la licenciataria.

Lo anterior, en virtud de que consideramos que la autoridad no puede
encubrir conductas ilegales, No tiene derecho el licencialario a usar una tee-
nologia por la que no ha pagado, ya que esto resultaria inequitativo para el
licenciante,

Se exceptuaran segiin los Criterios, aquellos casos en los cuales el contrato
involucre el uso de marcas propiedad de la licenciataria,

40. La fraccién VII indica que no serin susceplibles de ser inscritos en
¢l Registro, los contratos que prohiban o limiten la exportacién de los bienes
o servicios producidos por el receptor de manera contraria a los intereses
del pais.

Dice Garcis LEos que “la causa de improcedencia de la inscripcién es
clara, justa y congruente con la politica de todo pais que aspira a un sano
desarrollo econdémico”.%®

Esta disposicién permite a la autoridad valorar, en orden al bien piiblico,
los contratos en los que sc establecen restricciones a las exportaciones, para
darles un tratamiento adecuado. En cuanto a su interpretacién, debemos par-
tir de la hase de que las restricciones totales a la exporlacién no se justifican,
y aquellos contratos que las contenian, han sido desechados por la DRTT.

Creemos justificada la postura de la Direccién a ese respecto, pues es
muy importante abrir mercados de exportacién para las empresas establecidas
en México, de tal suerte que pueda irse equilibrando la balanza de pagos de
nuestro pais, que siempre ha sido deficitaria. Admitir una restriccién total
de las exportaciones, significa condenar a una empresa a que sélo crezea
en la medida en que se desarrolle el mercado interno.

Asi lo expresé el actual Secretario de Industria y Comercio en la pre-
sentacion de la iniciativa de Ley ante la Camara de Diputados. “Para un pais
como el nuestro o paises que tengan situaciones como el nuestro, que ahora
csta tratando de enfocar su desarrollo hacia el exterior ¥ procurando incre-
mentar sus exportaciones, porque hemos llegado a la conclusién de que el
mercado interno es insuficiente para seguir manteniendo nuestro ritmo de
crecimiento, para ocupar debidamente nuestra capacidad instalada, para dar
cmpleo a nuestra mano de obra, para un pais asi, que quiere ahora enfocar
su politica econdmica hacia la exportacién, una cliusula de esta naturaleza
{que restrinja las exportaciones) es terriblemente limitante de su desarrollo
v absolutamente inaceptable”. 70

69 Garcia Lros, op. cit., pag. 319
0 CampitLo Siinz, exposicion citada, pag. 1236.
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Volvid a insistir en esta postura el propio Lic. CAMPILLO al contestar la
pregunta que le formulé el Diputado LanperrECHE OBrecON, Dijo el entonces
Subsecretario de Industria: “Evidentemente que cuando se nos prohibe ex-
portar, se estd minando nuestra capacidad de desarrollo. Se esta limitando
nuestra capacidad de desarrollo en un aspecto que en estos momentos es
basico para nuestra economia. Si no podemos exportar, no podemos ya
crecer”, ™t

Segiin los Criterios, no se aprobaran tampoco aguellos contratos en los
cuales se obligue a la receptora a exportar los productos exclusivamente a
través de la licenciante o de otra empresa designada por ésta, cuando se es-
tipulen regalias adicionadas o sobretasas excesivas en lo que sc refiere al
precio de los productos a exportar o cuando se obligue a pagar comisiones
de ventas y no se reciba efectivamente el servicio correspondiente.

Sin embarge, bien puede ocurrir que el proveedor o licenciante tenga ce-
lchrados varios pactos con diversas empresas ubicadas en distintos paises,
4 las cuales haya otorgado exclusividad en el uso de la patente, la marca, o
el Know-how de que se trate y, por lo tanto, se encuentre imposibilitado le-
galmente para otorgar al licenciatario mexicano autorizacion irrestricta de
exportacion. Ese supuesto aparece contemplado en los Criterios como caso
de excepcion, o sea que ciertas restricciones parciales pueden admitirse por
la DRNTT.

Otra hipétesis que hay que considerar es la consistente en que en algunos
acuerdos se incluyen restricciones derivadas de disposiciones legales en vigor
en los paises de los licenciantes. En Estados Unidos de Norleamérica, por
cjemplo, existen ciertas normas de politica comercial que prohiben que se
exporten bienes fabricados con tecnologia norleamericana a algunos paises
{especialmente los del blogue socialista). En estos casos, en atencién a que
la restriccidn no deriva de la simple voluntad del licenciante, los Criterios sos-
t:enen que ¢l contrato se podra inscribir.

50. La fraccion XIII del articulo 7o. sefiala la improcedencia de otorgar
constancia de registro a aquellos actos, convenios o contratos que consignen
plazos cxcesivos de vigencia, indicando que en ningiin caso los plazos podran
exceder de 10 afios obligatorios para el adquirente.

Este precepto se justifica plenamente. El valor (o bien juridico) que pre-
lende tutelar es el desarrollo tecnoldgico de las empresas establecidas en Mé-
xico. En efecto, como indica Mauricio de Maria y CaMpos, un contrato que
contenga un periodo excesive de duracién, que vaya mas alli de la vida til
de la tecnologia, significa un gravamen excesivo para el adquirente, quien

71 CamPILLO SAINz, op. cit., pag. 1250.
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en ultima instancia estd pagando por algo gue ya no tiene valor en el mer-
cado.®

El precepto de mérito pretende estimular al industrial receptor de la tec-
nologia para que acelere el proceso de absorcién de la misma. “Como se
prohibe que los contratos tengan una vida demasiado larga, que en ningin
caso podra exceder de 10 afios, las empresas receptoras de tecnologia se veran
obligadas a tomar mayor conciencia de cudles son los servicios que efec-
tivamente necesitan v a buscar la asimilacién de la tecnologia con mayor
celeridad, para evilarse problemas si su contrato no es aprobado para un
segundo periodo”™. ™

Hasta aqui el tema de los valores que esta fraccién asegura. Entraremos
ahora a su analisis juridico,

Segiin Fernando EstaviLro, “del texto del precepto citado, se desprenden
dos hipétesis diversas, que son:

a) Los contratos de transferencia de tecnologia no pueden contener plazos
excesivos de vigencia.

b} Dichos plazos en ningin caso podran exceder de 10 aiios obligatorios
para el adquirente.

De lo anterior resulta que la primera hipétesis constituye una facultad
discrecional conferida en favor de la autoridad, mientras que la segunda
hip6tesis constituye una limitacion a tal facultad discrecional”. ™

Con la salvedad terminolégica de que mas que de la concesién de una fa-
cultad discrecional, consideramos que este precepto, en sn primera parte,
otorga al registrador la autorizacién para que utilice su prudente arbitrio,
estamos de acuerdo con el jurista citado.™

Asi pues, el texto de esta fraccién otorga a la DRNTT, la facultad de juz-
gar cuales deben ser los plazos de vigencia de los contratos aunque esta fa-
cultad debe ejercerse tomando en consideracién las carateristicas especificas
de cada contrato, el tipo de tecnologia que se transmite y de la rama o sector
industrial al que se refiere la tecnologia.

Dice Garcia LEos que para considerar un plazo como excesivo, hay que
tomar en cuenta diversas circunstaneias, como por ¢jemplo:

72 Véase de Mauricio de Marfa vy Camrvos, La transferencia de tecnologia en el
procese mexicano de industrializacién: antecedentes y perspectivas de una politica gu-
bernamental, en la Revista Planeacidn y Desarrollo, Afo 1, No. 4, México, septiembre-
octubre de 1973, especialmente pag. 56.

73 Pe Maria v Campos, op. cit.,, pag. 60.

T4 ESTAVILLO, op, cit., pag. 158.

75 Véase la seccion correspondiente, supra, pags. 27 a 30, en este propio trabajo.
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“i) el tiempo que razonablemente le tome al adquirente desarrollar y
aplicar Ia tecnologia que recibe de su proveedor, cuando ésta sc refiera a un
producto concreto,

ii) el término de la vigencia de las patentes que prolejan la tecnologia
que se proporcione,

iii) el Hmite que el adquirente se quiera poner respecto del (lujo de co-
nocimientos que pretenda adquirir del proveedor. . .”7®

Tiene razon Garcia LEOS en cuanto a que son éstus algunas de las circuns-
lancias que deben valorarse para considerar o un plaze como excesivo.

La segunda parte de la fraccién contiene el mandato legal de que todo
contrato que establezea un plazo obligatorio para el adquirente, superior a 10
afios, es un plazo excesivo, lo que trae como consecuencia juridica que el
contrato no pueda inscribirse en el Registro.

Sin embargo. si el contrato establece un periodo indefinido de vigencia
pere admitiendo la posibilidad de que se dé por terminado previo aviso por
cualquiera de las partes con cierto plazo de anticipacion. el contrato podra
ser admitido para su Inscripeién en el Registro,

La anterior interpretacion con base en Ja parte final de la fraccion XIII
del articule 7o. que emplea la expresién “obligatorio para el adquirente”,
luego si en los contratos por plazo indefinide no sc da la obligatoriedad, cl
contrato debe aceptarse para su inscripcién. Los Criterios omiten referirse a
este problema, pero el Registro ha inscrito contratos de duracién indefinida,
con tal de que el licenciatario no quede “atado” contractualmente hablando.

No obstante lo anterior, este tipo de contratos plantea a la autoridad ad-
ministrativa diversos problemas de indole prictica de dificil solucidn, sobre
todo en lo que se refiere a la evaluacion de la contraprestacion, para deter-
minar ¢l flujo total de pagos involucrado en ¢l contrato. Otro problema cs
que la tecnologia no es un bien estitico, sino dinamico y esto afeeta sensi-
blemente las condiciones de contratacién. El Registro ha sostenido en mual-
tiples ocasiones, la conveniencia de gue los contratos de transferencia tecno-
légica, se revisen periédicamente por las partes,

Por esas razones, en cuanto a los contratos que establecen un periodo de
vigencia indefinido, si bien el Registro otorga la inscripeidn, la da por un
determinado periodo que en ninglin caso excede de 10 afos y asi o notifica
a los interesados. De esta manera obliga a las partes a que, al {inal de ese
periodo, tengan que renegociar el contrato para pactar condiciones que re-
sulten adecuadas a la realidad que prevalezea en ese momento,

7 Garcia Lros, op. cit., pag. 321
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Cuando un contrato prevé su prérroga automitica por periodos deter-
minados, también es aceptado por el Registro, pero se condiciona su inscrip-
cién a un determinado lapso que cubra, por ejemplo, la primera prérroga
automatica, de manera que el licenciatario, al fin de ese periodo, esté en
posibilidad de renegociar los términos del contrate para ajustarlo a las nuevas
condiciones y asimismo para gue la DRNTT pueda reexaminar las estipu-
laciones que deberan regir el nuevo acuerdo de voluntades,

Asi pues, en ambos casos, el Registro, con fundamento en Ja fraceién
XIII del articulo 70. y sin interferir en lo que las partes han pactado en cuanto
a la duracién del contrato, limita los efectos de la inscripcién a un periodo
determinado, al final del cual, si las partes desean continuar la relacién con-
tractual, tienen que presentar de nueva cuenta e! documento para su ins-
cripcién en el Registro y éste resolver si ésta es o no procedente.

Caso muy distinto es el de los contratos de autorizacion de uso de marcas.
En ese tipo de acuerdos de voluntad, €l interés del licenciatario es gozar del
jlazo mas amplio posible, con el objeto de realizar sus inversiones, contando
con la seguridad de que el licenciante no podri suprimirle esa autorizacion
de uso. Esta situacién, que el Registro no puede desconocer, le ha ocasionado
diversos problemas practicos. La solucién que se suele sugerir es que el li-
cenciante se obligue por el periodo mas largo posible, (superior inclusive al
de 10 afios) con tal de que el licenciatario tenga la posibilidad de desligar-
sc de sus obligacioncs en forma unilateral; por ejemplo, con un preaviso
dudo con cierta anticipacién.

Por otra parte, lo dispuesto en esta fraccion estd relacionado de manera
inmediata y directa con el problema relativo a la confidencialidad en los actos,
convenios o contratos de transferencia de tecnologia.™

Las obligaciones comilnmente denominadas de “confidencialidad” o
crecia”, consisten en aquella estipulacion por la cual la empresa adquirente
se compromete a guardar en secreto la informacion técnica que le es pro-
porcionada durante un plazo determinado o por tiempo indefinido, no sélo
durante la vigencia del contrato, sino después de terminado éste.

Esta situacion plantea varios problemas de orden practico y legal.

Desde el punto de vista juridico, las obligaciones de guardar el secreto
que excedan el plazo de vigencia del contrato cuando éste es por 10 afios, im-
plican una violacién a la fraccién XIIL del articulo 7o. de la Ley.

Segiin Fernando ESTAVILLO, esta situacién juridica trae implicadas di-
versas consecuencias de indole prictica, que son:

&

SE&-

77 Véase a este respecto el magnifico trabajo de Fernando EstaviLrLo, citado en la
nota 24 del presente estudio.
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a) Resistencia por parte del licenciante para celebrar el contrato de trans-
misi6n de tecnologia cuando Ia confidencialidad se limita a 10 afios.

b) Si el contrato involucra la transmisidon de innovaciones o mejoras,
durante sus Gltimos afies de vigencia, el licenciante puede limitarse a trans-
ferir al recepior Gmicamente conocimientos técnicos reiteratives, rutinarios o
intrascendentes;

¢) Queno obstante estar en posibilidad legal de difundir los conocimientos
técnicos al terminar el contrato, no cuente el licenciatario con clientes poten-
ciales para vender tales conocimientos;

d) Que el licenciante exija conlraprestaciones mas elevadas para climinar

del contrato la clausula de confidencialidad.

e) El caso mas favorable que es cuando el licenciatario pueda tener posi-
bilidades, generalmente en el mercado de exportacién, para comercializar la
tecnologia adquirida en su beneficie.™

Estimamos fundados los comentarios de EsTAvILL0. Sin embargo subsisle
el problema juridico consistente en que la DRTT al evaluar los contrates, debe
ajustarse a los lineamientos establecidos por la Ley de la materia y que, en
todo caso, no podria aceptar obligaciones de la parte receptora que cxce-
dieran el término de 10 afios establecide en la fraceién XIIT del articulo 7o.
de la Ley de la maleria, pues hay que recordar que es ésle un impedimento
absolute, que no admite dispensa,

Ahora bien, aun en el area juridica, algunos abogados sostienen que la
Ley no contemplé la situacion relativa a la guarda del scereto respecto de los
conocimientos recibidos y consideran que al establecer la fraccion XIII del
articulo 7o. una duracién maxima de 10 afios para los respectivos contratos,
el propésito del legislador fue mas bien proteger a las empresas nacionales
en cuanto a obligaciones de pago por periodos mis largos,

Es cierto que, ni la exposicion de motivos de la Tey, ni la presenlacidn
que de la iniciativa hizo ante la Camara de Diputados el sefior Lic. José Can-
PILLO SAINZ, se refieren expresamente al problema de la confidencialidad,
perc esto no implica que por ello el intérprete deba alejarse dul texio de la
Ley y la fraccién XII1 del articulo 7o. nos parece meridianamente clara en
cuanto a que no permite la existencia de obligaciones para el licenciatario
que excedan del periodo maximo de 10 afios que la propia fraccidn establece.

Asi lo sostiene también Fernando EsTAviLLo, quien al controverlir exito-
samente diversos argumentos expresados por quienes se han acercado al es-
tudio de esta cuestion, llega a la conclusion de que debe negarvse la inscrip-

78 EsSTAVILLO, op. cit., pags. 153 y 154
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cion de aquellos contratos cuya cliusula de confidencialidad exceda el plazo
de 10 afios que la Ley establece.™ '

Otro argumento hecho valer es el consistente en que la Legislacién Penal
tulela el bien juridico consistente en el secreto industrial {Articulo 211 del
Codigo Penal para el Distrito Federal) y que la responsabilidad penal va mas
alla de la duracién del conirato de trabajo, puesto que la terminacién de éste
no libera al obligado de su deber de guardar secreto.

No ¢s de alenderse esta argumentacién, fundamentalmente porque la di-
vulgacién de conocimientos técnicos por parte del licenciatario no encajaria
en el tipo previsto por los articulos 210 y 211, ya que éste ha pagado por
cllos ¥ no puede hablarse por lo tanto, de comisién de un delito.®®

Asi pues, nuestra conclusion frente al contenido de la fraccién XIII del
articulo 7o.. es que toda obligacién (ya sea de dar, hacer, o no hacer) que
asuma el licenciatario v que exceda el plazo maximo de 10 afios establecido
en dicho precepto, lo infringe v trac como consecuencia que la autoridad
administrativa deba negar la inscripcién del respectivo contrato. Afortu-
nadamente comeo sefizla ARRIOJA, “el plazo de referencia resulta bastante
razonable v equilibrade™ ¥ v recoge la tendencia en vigor en los paises
desarrollados, dende como ha dicho Miguel WIONCZEK, se trata de “hacer la
duracién del contrato de compraventa lo mas breve posible”, debido, entre
olras razones. al “dinamismo del cambio tecnolégice” ya que, por ejemplo,
“en la industria farmacéulica, la tecnologia de proceso es obsoleta en 3
afios” 82

Go. La fraccion XIV dispone que la autoridad no aceptara que se pacte
que el conocimiento de los convenios para fines de interpretaciéon o contro-
versia se someta a tribunales extranjeros,

Esta no es una disposicidn exclusiva de la Ley mexicana, puesto que la
Lev Argentina niimere 19,231 de 10 de septiembre de 1971 en su articulo
3o0. inciso i) contiene una disposicién semejante,

Critica ArR10JA ¢l contenide de la fraccién XIV del articulo 7o. conside-
rindola “inequitativa y en dltima instancia impracticable, porque en primer
lugar lo justo es que las controversias derivadas de esta clase de contratos,
se sometan al conocimiento de cortes o cdmaras internacionales de arbitraje;
¥. en segundo lugar, porque las sentencias de un Juez mexicano no surten

79 KEsraviLrLo, op. cit, pags. 154 y 155.

80 Para mis elementos de juicio sobre esla cuestién, véase Fermando EstaviLvo,
op. cit., pags. 156 v 157.

81 ARRIOJA. op. cit., pag. 62

82 Exposicion del Dr. Miguel Wionczex, ante la Asociacién Nacional de Abopados
de Empresa, visible en el libro citado en la nota 45 de este trabajo, pags. 295 y 296.
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efecto alguno en el exiranjerc sin la previa homologacion de una Corte del
pais de que se trate.®

Parécenos exagerada la critica del jurista mexicano citado. No vemos
por qué esta disposicién resulta inequitativa ni el autor lo dice ;inequitativa
para quién? ;Para la parte extranjera? ;Para la empresa mexicana? No lo
aclara ARRIOJA, pero suponiendo que estuviera tratando de proteger al pro-
veedor de la tecnologia, no nos parece el precepto inequitativo, pues se limitd
esta fraccién a recoger un viejo principio de Derecho Internacional Privado:
Locus regit actuum, el acto se rige por las leyes del lugar donde surte sus
efectos y consecuentemente la jurisdiccién se surte en favor de los tribunales
locales.

Es evidente que los contratos a los que se refiere el articulo 20. de la Ley,
surten efectos en nuestro pais, luego deben ser nuestras leyes las que los
regulen y los tribunales nacionales los que juzguen en caso de conlroversia,
independiéntemente de que la sentencia del juez mexicano tenga que ser eje-
cutada en el extranjero, pues bien pudiera suceder que fuera la empresa ex-
tranjera la demandante. Por otra parte, este problema de jurisdiccién ya
estaba resuelto por el articulo 13 del Cédigo Civil para el Distrito Federal,
exactamente en el mismo sentido en que lo hace la LTT.

Asi, pues, la disposicién no es inequitativa y menos aln injusta. Cosa dis-
tinta es sostener la conveniencia de acudir al arbitraje institucionalizado para
solucionar los problemas a los que pueden dar origen estos contratos, pues
en esa observacién estamos de acuerdo y asi lo manifestamos en ocasién de
nuestra exposicién en el I Simposio sobre Arbitraje Mercantil Internacional
el diz 8 de marzo de 1974.%¢

Tendremos ocasién de retomar este tema oportunamente.

Hope H. Camp también critica el contenido de esta disposicion desde el
punto de vista practico, sosteniendo que ha hecho “surgir una preocupacién
por un procedimiento més neutral y expedito de arreglo de disputas para las
dos partes™.® No creemos que esta disposicion de la Ley sea parcial. La tesis
del legislador es que como el contrato surte efectos en nuestro pais, deben ser
leyes y tribunales mexicanos los que tengan jurisdiccién sobre el acto ju-
ridico.

Ahora bien, la aplicacién de esta fraccién plantea varios problemas de
interpretacién que son los siguientes:

83 ARmIoja, op. cit., pag. 63.

R4 Véase el texto de dicha Conferencia en la Memoria del Primer Simposio sobre
Arbitraje Mercantil Internacional, Editada por el Instituto Mexicano de Comercio Ex-
terior, la. edicién, México, Diciembre de 1974, especialmente pag. 86.

85 Camp y Manw, Conferencia citada, pag. 16,
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a) 8i la inclusién de una clausula gue contenga un compromiso arbitral
puede ser admitida en los contratos regulados por la ley,

b) Si la Direccion General del Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia puede avocarse al analisis del pacto arbitral, y

c¢) Si es admisible para su inscripcion en el Registro un contrato que no
contenga una sumisién expresa a los tribunales nacionales,

Con relacién a la primera cuestidn, la clausula que contenga un compro-
miso arbitral, debe ser aceptada, en virtud de que México ratifics la Con-
vencién sobre el reconocimiento y ejecucién de las sentencias arbitrales
extranjeras en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deracién de fecha 22 de junio de 1971. Asi se sostiene, inclusive, en los
Criterios.

La citada Convencién fue el resultado de los esfuerzos de negociacién que
se llevaron a cabo bajo los auspicios de la Organizacién de las Naciones
Unidas, en la Conferencia sobre Arbitraje Comercial Internacional, que tuvo
verificativo el afic de 1958.

No obstante lo anterior y fuera del aspecto juridico, en el dmbito de la
practica, el Sr. Lic. José CAMPILLO SAINZ en su exposicion ante la Asociacion
‘Nacional de Abogados de Empresas, aconsejé a los empresarios que no acu-
dieran al arbitraje, “porque la experiencia para México ha sido terrible y
bochornosa, tratandose de un tribunal aparentemente tan respetable como la
Camara de Comercio Internacional, en el caso de Zincamex™ .88 Explicd dicho
funcionario en esa ocasién, los pormenores del caso, concluyendo que se
habia cometido una verdadera injusticia y que el arbitro mexicano ni siguicra
fue escuchado.

No hemos conocido en el Registro otras expericncias de empresas mexi-
canas en materia de arbitraje y la que menciona el Lic. CaMPILLO SAINZ es
ciertamente aleccionadora. Sin embargo, es nuestra conviccién de que, sobre
tode en aquellos casos en que las partes no estan de acuerdo sobre los tribu-
nales que deben tener jurisdiccidm, el arbitraje puede representar una buena
solucién que permita llevar adelante la operacién de traspaso tecnolégico. Por
otra parte, ha habido también experiencias favorables, como aquellos casos
que nos relaté el maestro Humberto BRrISERO SIERRA.

A mayor abundancia de razones, “la complejidad técnica involucrada en
muchos de los contratos de transferencia de tecnologia, especialmente en aque-
llos en los que se pacta el suministro de conocimientos a veces sofisticados,
nos hace pensar que las disputas que puedan surgir con motivo de la inter-

38 Expesicién del Lic. José Campiino Siinz, el dia 5 de diciembre de 1972, visible
en el libro citado en la nota 45 de este trabajo, pag. 297.
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pretacion o cumplimiento de este tipo de contratos, pueden ser resueltas con
mayor eficacia por un érgano arbitral competente™.87

En cuanto a la segunda cuestion {composicién del tribunal arbitral), ha-
biamos sostenido en la Conferencia ante el Primer Simposio de Arbitraje
Mercantil Internacional que “en términos del articulo V fraccién D) de la
Convencion sobre el Reconocimiento y Ejecucion de las sentencias arbitrales
extranjeras, la constitucién del Tribunal arbitral debe ajustarse a la Ley del
pais donde éste se ha verificado.

Ahora bien, si interpretamos dicho precepto en relacion con le establecido
en el parrafo final del Articulo 7o0. de la Ley sobre el Registro de la Trans-
ferencia de Tecnologia y el uso y explotacién de patentes y marcas, que dis-
pone que los actos que regula, se regirdn por las leves mexicanas, en todo
caso la composicién del 6rgano arbitral debe ajustarse a lo dispuesto en éstas,
es decir, en las leyes mexicanas™ 58

El Sr. Lic. Julio César TREVINO AZCUE, en el propio Simposio, sostuvo que
“el mencionado articulo V, parrafo 1, Inciso D) de la Convencién, la cual
obliga a México en los términos del Articulo 133 de Ja Constitucién Federal,
solamente podria dar facultades a un tribunal mexicano competente para
denegar la ejecucion de un laudo arbitral extranjero, en los supuestos previs-
tos por esa misma disposicién, pero de ninguna manera otorga facultades al
Registro de Tecnologia para intervenir en el acuerdo de las partes en el que
se seiiale el tribunal arbitral, solicitando la modificacidon de dicho acuerdo, o
para negar el registro del contrato™ .8

Hemos vuelto a meditar este asunto a la luz del texto de la Convencién
y de lo dispuesto en el articulo 7o, fraccién XIV de la Ley de la materia y
queremos rectificar nuestra posicién inicial. Creemos que tiene razén el Lic.
TreviNO v que el Regisiro no puede juzgar la compesicién del Tribunal Ar-
bitral que se pacia en un contrato de transferencia de tecnologia, Lo que si
debe hacer el Registro es rechazar la inscripcion si las leyes de fondo apli-
cables al arbitraje son exiranjeras, ya que, como sefiala el propio TREVIRO,
“la voluntad de las partes no puede eximir de la observancia de la Ley, la
cual por otra parte, debe de considerarse como una ley de interés piblico,
todo ello de acuerdo con los articulos 6 v 8 del Codigo Civil para el Distrilo
Federal™ %®

87 Jaime Arvarkz SOBERANIS, Confercncia ante el Primer Simposio de Arbitraje Mer-
cantil Internacional, en la obra citada en la nota niimero 79, pag, 86.

88 Thidem.

8 Julio César TrEVINO Azcuf, Exposicién ante el Primer Simposio, en la Memoria
citada, pag. 88.

90 TrEvIRO, exposicidn citada, pag. 89.
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Por cierto que les preocupa a Hope H. Camp y Clarence J. Many, la cje-
cucién de la sentencia arbitral, en el sentido de que “el licenciatario podria
invocar las disposiciones de la Ley de Tecnologia o la jurisdicciéon del Re-
gistro sobre ciertas cuestiones, basindose en la excepcion de interés pablico u
orden piblico”.%

Creemos que esta preocupacién no se justifica, pues la Convencién de Ja
Organizacién de las Naciones Unidas que ya hemos invocado, y de la que son
partes tanto México como los Estados Unidos de Norte-América prevé solu-
ciones equitativas y razonables para los problemas que puedan surgir con
motive de la ejecuciéon de un laudo arbitral. No es México un pais que des-
conezca sus compromisos internacionales, ni sus Tribunales lo harian tampoco.
Por eso nos permitimos insistir en que un compromiso arbitral ante un 6rgano
permanente como la Comijsién Interamericana de Arbitraje Comercial, puede
ser una cliusula 1til en los contratos de transferencia de tecnologia.

En lo que se refiere a la falta de mencién del drgano que decidira las
controversias que se susciten con motivo de la interpretacion ¢ cumplimiento
de un contrato, ante esa omision resultan aplicables las reglas de jurisdiccién
contenidas en el Cédigo de Comercio y en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en vigor, por lo que los contratos que estén formulados en esas
condiciones, deben admitirse para su inscripcién en el Registro.

El parrafo final del articulo 70. de la Ley de la materia, repite la dispo-
sicion contenida en el articulo 13 del Cédigo Civil para el Distrito Federal,
en ¢l sentido de que los actos, convenios o contratos a que se refiere la Ley,
deben regirse por las leyes mexicanas,

A su vez, esta disposicion recoge el principio general establecido por el
Derecho Internacional Privado, en el sentido de que la Ley que rige el acto,
es aquella donde se producen los efectos juridicos del mismo acto.

Asi pues, si la ejecucion material del contrato va a tener lugar en nues-
tro pais, resulta evidente que deben ser nuestras leves las que regulen la
transacciomn.

#1 CaMp y MannN, Conferencia citada, pag. 16.



