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1. Introduccion

Un organo de las Naciones Unidas, la Comisién Econdmica para
América Latina (CEPAL}, que ha realizado un papel relevante en et
esfuerzo desarrollista de la regién ha diagnosticado que “el problema
del desarrollo econdémico consiste esencialmente en asimilar con celeri-
dad el vasto caudal de la tecnologia contemporinea para elevar el nivel
de vida de las masas” * y se ha preocupado en subrayar la variada y com-
pleja problemdtica que se plantea a los pafses subdesarrollados y cspe-
cificamente a los del drea, para alcanzar ese objetivo.

Quizi este diagnéstico de CEPAL pudiera ser tachado de simplista,
si se atiende a la complejidad factorial que involucra el problema del
desarrollo, y que implica la presencia de elementos de la mds variada
indole: econdmicos, culturales, sociales, politicos y juridicos, y la cir-
cunstancia de su profunda interrelacién, asi como de su diverso grado
de impacto en el esfuerzo por alcanzar el desarrollo.

No obstante lo anterior y con las reservas que pudieran formularse
al planteamiento de CEPAL, para nosotros resulta evidente que el desa-
rrolle pleno y auténtico de una comunidad nacional, requiere como un
elemento indispensable el progreso tecnoldgico.

Quizd por esa razdén, sobre todo a partir de la presente década, los
paises en vias de desarrollo han mostrado una creciente preocupacién
por llegar a determinar sus posibilidades reales de acceder al progreso
tecnoldgico y, a partir de esa determinacidn, formular las medidas con-
cretas de accidn que se requieran en ese dmbito.

Ciertamente Latinoamérica no ha escapado a esa preocupacién comun.
Las investigaciones realizadas en la regién han desembocado en el des-

1 Nactiones Unipas, Comisién Econdmica para la América Latina, Desarrollo eco-
ndémico, planeamiento y cooperacion internacional, E/CN.12/582/Rev. 1, N¢ de ven-
ta 61.11.5.6.,, Santiago de Chile, 1961, p. 1.
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cubrimiento de una alarmante problemdtica relacionada principalmen-
te con una de las férmulas usuales para satisfacer la demanda tecnolé-
gica que consiste en el aprovisionarse de tecnologia proveniente del ex-
terior, mediante convenios o contratos celebrados entre empresas.

Inclusive, se ha llegado a cuestionar en cuanto a su utilidad para
nuestros paises, principalmente por los economistas, una institucién de
larga tradicién y que parecia inconmovible: me refiero al sistema de pro-
teccién a la llamada “propiedad industrial” en todas sus formas, espe-
cialmente el aspecto relativo a los derechos sobre las patentes de in-
vencion,

En efecto, se sostiene que el sistema internacional de patentes de in-
vencién basado fundamentalmente en el Tratado de la Convencién de
Paris (1883), y sus muiltiples reformas, resulta altamente costoso para
los pafses de menor desarrollo econdmico relativo. Estudios realizados
por Constantine Vaitsos han revelado los inconvenientes del sistema.?

Desde luego, se ha Hegado a la conclusion de que los paises en vias
de desarrollo son importadores de tecnologia que proviene principal-
mente de las naciones industrializadas y, aunque éstas entre si Ilevan a
cabo un proceso de transferencia de conocimientos técnicos patentados
y no patentados (Know-how), parecen generarse en Ia “comercializa-
¢ién” de la tecnologia entre pafses que tienen diversos grados de evolu-
cién industrial, ciertos factores de dependencia que inciden, de manera
poco favorable, en el esfuerzo desarrollista de dichos paises,

Asi pues, las investigaciones realizadas por autores latinoamericanos,
suelen asociar el fenémeno de la transferencia de tecnologfa con la
caracteristica de la dependencia que es propia del status del paifs sub-
desarrollado, e inclusive, algunos pensadores ubican tal fenémeno den-
tro del marco general, de lo que se ha denominado “el colonialismo
cientifico y tecnoldgico™.®

En el caso de México, diversos estudios han cuestionado el valor real
que representa para el desarrollo nacional el aprovisionamiento de tec-
nologia forinea y han subrayado la necesidad de realizar acciones deci-
sivas en el dmbito de la politica econdmica, para fortalecer la estructura
cientifico tecnolégica propia.*

2 En este sentido pueden consultarse: Constantine V. Varrsos, La juncidn de las
patentes en los paifses en vias de desarrollo, “El Trimestre Econémice™ volumen XL,
nimero 157, enero-marzo 1973, pp. 195 a 232, F. MACHLUP 4n economic repiew of the
patent system (1958) y el trabajo inédito del argentino Jorge Katz del Instituto Di
Tella de Buenos Aires, intitulado Patentes de invencidn, convenio de Parls y paises
de menor desarrollo econdmico relative, version mimeogrdfica. Una valiosa, aunque
breve exposicién de la problemitica, se contiene en el trabajo de César SEPULVEDA.
E! sistema de patentes en el desarrollo econdmico, “Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artistica”, Afic X, mimero 19, México, enero-junio de 1972, pp. 75 a 82,

3 Véase a este respecto, la obra del socidlogo colombiano Orlando FALS BORDA,
Ciencia propia y colonialismo inteleciual, Editorial Nuestro Tiempo, §. A., México,

1970.
4 Mauricio DE MarIA ¥ Canmros, Transferencia de tecnologia, dependencia del ex-
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Siendo la fenomenologia propia del proceso de transferencia de tecno-
logia eminentemente interdisciplinaria porque involucra aspectos de
diversa naturaleza, entre los que destacan los econdémicos y técnicos, nos
hemos propuesio en este estudio Ilevar a cabo un andlisis eminente-
mente juridico del problema, examinando concretamente el marco le-
gal dentro del que se efectia en México dicho proceso.

Obviamente nuestro estudio lleva como back ground las consideracio-
nes formuladas precedentemente y, parte del supuesto fundamental de
que “el atraso de la produccién cientifico tecnolédgica de los pafses la-
tinoamericanos en relacidn con los paises industrializados, es de tal ma-
nera notable en nuestros dias... que resulta innecesario acumular so-
bre ese hecho elementos de comprobacién™,s asf como la necesidad im-
periosa de superar the technological gapp.

Asi pues, el proposito fundamental de este articulo es proporcionar
un panorama de aquellos aspectos mds destacados de la nueva Ley me-
xicana sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el uso y
explotacién de patentes y marcas que es una de las medidas mds im-
portantes que ha tomado el Gobierno Federal recientemente para en-
frentar la problemitica existente en ese dmbito.

Pretenderemos sobre todo incidir en el planteamiento de los mecanis-
mos operativos y procedimientos que se han instaurado en la Direccién
General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia de la
Secretarfa de Industria y Comercio para implementar la Ley, asi como
en algunos criterios de interpretacién de dicho ordenamiento.

1L, Antecedentes de la Ley de Transferencia de Tecnologia

Como conclusién al marco conceptual descrito en los pérrafos que
anteceden, podemos sefialar que hay una problemdtica en el proceso de
transferencia de tecnologia y el use y explotacién de patentes o marcas
y que esa problemdtica afecta, con especial virulencia a los paises en
vias de desarrollo, por lo que también se ha puesto en marcha un movi-
miento generalizado que tiende a superar los inconvenientes descubiertos,

Dentro de ese esfuerzo destaca la labor llevada a cabo por dos orga-
nismos internacionales dependientes de la Organizacién de las Naciones
Unidas, que son la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo) y la ONUDI (Organizacion de las Naciones
Unidas para el Desartollo Industrial).

Este ultimo organismo llevé a cabo un estudio de contratos existentes
que se basé en una muestra de 200 acuerdos mexicanos en los cuales
terior y deserrollo econdmico, tesis profesional, Escuela de Economia, U.N.A.M., Mé-
xico, 1968, p. 327.

5 Helio JAGUARIBE, Ciencia y Tecnologia en el cuadro socio-politico de Ameérica

Latina, en la Revista “El Trimestre Econémico”, Vol. XXXVIII, ntmero 150, México,
abril-junio de 1971, p. 309,
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se descubrieron un cimulo de cldusulas restrictivas. Cuando este tra-
bajo fue conocido en nuesiro pais, contribuy6 a llamar la atencién del
sector puiblico sobre la gravedad del problema.®

La UNCTAD habia venido preocupindose de la cuestién desde prin-
cipios de la década, pues por resolucion 74 (X) creé el “Grupo Inter-
gubernamental de transmisiéon de tecnologia”, mismo que se constituyd
¢l 24 de mayo de 1971, y que ha funcionado exitosamente. La resolu-
cién 39 de la III Conferencia que se celebrd el afio pasado en Santiago
de Chile ha dado nuevos impulsos a los estudios realizados en este
imbito,

Asi pues, en el caso de nuestro pafs el Gobierno Federal ha tomado
al respecto varias medidas. Es especialmente destacada, dentro de éstas, la
creacion del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, cuya Ley se pu-
blicd en el “Diario Oficial de ]a Federacién” de 29 de diciembre de 1970.

La Ley mexicana de transferencia de tecnologia tiene como anteceden-
tes mediatos pero directos, los estudios llevados a cabo por las organiza-
ciones internacionales mencionadas, as{ como los trabajos de experios
nacionales y extranjeros. Entre los primeros destacan los realizados por
Miguel Wionczeck, Gerardo Bueno y Mauricio de Marfa Campos, en €l
dmbito del tratamiento econémico de la problemdtica. Una labor muy
atinada de difusién llevé a cabo 1a “Revista Comercio Exterior” y la Na-
cional Financiera a través de sus publicaciones.

En el marco jurfdico, la Ley mexicana parece haberse inspirade fun-
damentalmente en la Decisién nimero 24 sobre el “Régimen comun
de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre las marcas, patentes
y licencias” del Acuerdo de Cartagena de 81 de diciembre de 1970, en
los ordenamientos expedidos por los pafses miembros del Grupo Andino
en cumplimiento de dicha Resclucidn y en 1a Ley argentina scbre trans-
ferencia de tecnologia, mimerc 19231, promulgada en el “Boletin Oficial”
de 13 de septiembre del propio afio.

Este origen de Ja Ley mexicana ha sido motivo de critica por parte de
algunos juristas quienes la ubican como resultado de un simple proceso
de imitacion extraldgica, del que abundan ejemplos en nuestra historia
legislativa,

A este respecto, resulta oportuno sefialar que, si bien el legislador
mexicano se inspiré en los ordenamientos juridicos mencionados, no
hubo una simple copia, sino que llevé a cabo una labor de adaptacién
del texto legislativo a las circunstancias de nuestra realidad nacional y
esta aseveracién se comprueba mediante el analisis de las diversidades
que aparecen en las leyes respectivas,

8 Véase la exposicién del Lic. José CAmPILLO SAINZ, Sub-Secretario de Industria
de la Secretaria de Industria y Comercio, al presentar la iniciativa de Ley ante Ia
Cimara de Diputados el dia 10 de noviembre de 1972, en la Revista “Mercado de
Valores”, afio XXXII, mimero 47, noviembre 20 de 1972, especialmente pp. 1236
y 1237.
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Por otra parte, el procedimiento seguido por el legislador mexicano
se justifica si se atiende a la circunstancia de que el parecide entre los
ordenamientos es reflejo de la similitud de la problemitica que aqueja
a los respectivos paises.

A los argumentos anteriores hay que afiadir ademds, el hecho de que
otros paises, fuera de la regién, han puesto en vigor ordenamientos seme-
jantes como el Japdn y la India, y aun en las naciones industrializadas
es observable un movimiento tendiente a regular el proceso de transfe-
rencia de tecnologia, mismo que obviamente se ha tomado en cuenta por
el legislador nacional.

Finalmente, conviene afiadir que aun cuando la legislacién debe bro-
tar de la realidad que pretende regular, no puede surgir ex-nihil, por lo
que consideramos que, mis que un motivo de ciftica, este parentesco de
la Ley mexicana con otros ordenamientos debe traducirse para el jurista
en una conclusién positiva, en orden a las posibilidades de interpreta-
cién de la Ley y ella es la consistente en que podemos acudir a las ex-
periencias que han obtenido aquellos pafses en aplicacidn de su legisla-
cién para orientar nuestra actividad.’

IIL. Propdsitos de la Ley

Para ubicar la legislacién mexicana en el 4mbito de una politica cien-
tifica y tecnoldgica consistente, resulta oportuno replantear la proble-
mitica mds relevante que existe en este dmbito,

Resulta evidente que el desarrollo pleno y auténtico de una determi-
nada sociedad nacional, sélo puede ser alcanzado a través del progreso
tecnolégico. Desafortunadamente para nosotros es tambi¢n un hecho
insoslayable que los paises llamados en vias de desarrollo entre los que
se encuentra México, han llegado con considerable retraso a la revolucién
industrial y por lo tanto sus posibilidades de acceder a una tecnologfa
autdctona, son en extremo limitadas.

Sin embargo, es imperativo realizar un esfuerzo serio y decidido para
superar la llamada “brecha tecnoldgica”-que nos separa de los paises
desarrollados, no sélo por motivos econémicos, sino también sociales.

El imperativo mencionado no debe pensarse que se traduce en la Ley
en el propdsito de impedir la importacién de tecnologia. Dadas las
condiciones del desarrollo nacional, sabemos que es necesario para el
pais, continuar importando tecnologia, pero consideramos que esa im-
portacién debe ocurrir en éptimas condiciones.

As{ pues, el aporte de tecnologia fordnea, puede desempeiiar un papel

T Véase, para conocer los ordenamientos juridicos citados, el trabajo de David
RANGEL MEpINa, La nueva legislacion sobre propiedad industrial en América Latina,
“Revista Mexicana de Ja Propiedad Industrial y Artistica”, afio X, namero 19, México,
enero-junio de 1972, pp. 97 a 120.
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importante en nuestro desarrollo en la medida en que podamos orien-
tarlo, atendiendo los objetivos nacionales. En tales condiciones, el sis-
tema de control de transferencia de tecnologia instaurado por la Ley,
tiene como uno de sus fines mds importantes, “fortalecer el poder de ne-
gociacién de los compradores nacionales y facilitar al sector empresarial
su acceso a la mejor tecnologia disponible en éptimas condiciones de
oportunidad, calidad y precio”.®

Procederemos acto continuo, al examen concreto de las disposiciones
de la Ley, con un criterio eminentemente pragmatico y descriptivo, es
decir, tratando de aclarar el sentido de sus mandatos principales.

Cabe advertir, sin embargo al lector, antes de proceder a esa tarea,
cuales son los criterios de interpretacién que utilizaremos. Estamos al
tanto de la diffcil problemética relacionada con la Hermenéutica Juri-
dica.” Estas dificultades se agudizan tratindose de una Ley que utiliza
una terminologia hasta ahora desconocida y que se refiere, bdsicamente,
a fenémenos de indole econdémica y técnica.

La problemitica inherente a la terminologfa se inicia con lo que debe
entenderse por “tecnologia”, pues a ese respecto reina una gran confu-
sién conceptual. Asi lo reconoce Surendra J. Patel, quien en lugar de
proporcionar una definicidn sefiala sus caracteristicas mds importantes
en orden a su contribucién al desarrollo econémico, indicando que “el
conocimiento técnico es acumulativo en el crecimiento internacional en
su origen, transmisible a través de las fronteras y no disminuye la oferta
al ser transferido”,1¢

Sin que sea nuestra intencién participar en el debate terminoldgico,
pensamos que la acepcién mds comén del vocablo es Ia que lo caracte-
riza como “proceso técnico aplicado”. Tal es por ejemplo, la perspectiva
en que se sitia Gaynor, quien afirma que la tecnologia “es la préctica
y terminologia de una ciencia aplicada que posea valor comercial”.l1

Por otra parte, la cuestién terminolégica se complica en virtud de que
ya hay una préctica internacional aceptada sobre ciertos vocablos que se
usan en los procesos de transferencia de tecnologia v los mismos resul-
tan desconocidos para el sistema legal mexicano.

Asi se habla de Know-how agreements, o licensing agreements indis-
tintamente, pues en este dmbito predominan las locuciones anglosajo-

Véase la exposicién de motivos de la iniciativa de la Ley sobre ¢l Registro de
la transferencia de tecnologfa y el uso y explotacién de patentes y marcas, en la
Revista “EI Mercado de valores”, afio XXXII, nimero 47, noviembre de 1972, p. 1233,

® Se recomicnda ampliamente respecto de dicha frob]emética la obra de Adolfo
CarvarLLo, Mélodos de interpretacion en la Ciencia del Derecho, Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Prensa de !a Escuela de Derecho de Valpa-
raiS:,Slllggi-dra J. PaTer, La transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo, Re-
vista “Foro Internacional”, El Colegio de México, volumen XIII, mimero 49, México,
julio-septiembre de 1972, pp. 13 y 14.

11 Frank Gaynor, Concise Dictionary of Science, Littlefield, Adams & Co. Paterson,
Nueva Yersey, 1964, p. 483.
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nas y ello conduce a otras varias interrogantes, en cuanto a la naturaleza
juridica de estos conceptos dentro del orden juridico nacional.

La expresién Know-how, elipsis de Know how te do it, es de origen
norteamericano, circulando desde 1943 en el lenguaje corriente.? En su
transcripeién literal al castellano significaria “saber como”, es decir, sa-
ber como hacer algo. Con el objeto de simplificar, el debate de nomen-
clatura, parécenos aceptable la definicién de Aracama Zorraquin quien
lo concepttia como “el saber técnico prictico capaz de llevar a efecto
de la mejor manera econdmicamente competitiva, una idea industrial”.?

En orden a evitar problemas lingiijsticos, nosotros emplearemos indis-
tintamente las expresiones “acuerdos de licencia” o "“contratos de tecno-
logia”, aun cuando pudiera haber entre estas instituciones alguna dis-
tincién, y aun cuando realmente no tienen cabida en el sistema legal
nacional, en virtud de que son expresiones de uso comin en la préctica
internacional.

Hemos procurado acudir, en primer término a la “interpretacién au-
téntica”, es decir a la que llevd a cabo el legislador en la exposicién de
motivos que se acompafié a la iniciativa de Ley, asi como a la presenta-
cion que de dicha iniciativa realizé el Sr. Lic. José Campillo Sdinz, Sub-
Secretario de Industria, ante la Cdmara de Diputados.i4

Hemos procedido de esta manera sobre todo porque la interpretacion
auténtica “obliga a todos”.** En ausencia de esta interpretacién, acudi-
remos al Derecho comparado, asi como a las obras de economistas na-
cionales y extranjeros, ya que ademds de que el problema es esencial-
mente econdmico, en esta materia la literatura juridica es escasa.

IV. Ambito temporal de validez de la ley y forma de computar los plazos

Una primera cuestion es la que se refiere al dmbito temporal de vali-
dez de la Ley, es decir, a la fecha en que entré en vigor y a la forma
en quec deben computarse los plazos que establece, para los efectos de
inscripcién en el Registro de los actos, convenios ¢ contratos regulados
por el propio Ordenamiento.

La Ley se publicd en el ‘Diario Oficial de Ia Federaciéon” de 30 de di-
ciembre de 1972 y entrdé en vigor el dia 29 de enero del aifio en curso.

1z Héctor MASNATTA, Los contralos de frasmision de tecnologie, Editorial Astrea
de Rodolfo De Palma y Hnos., Buenos Aires, 1971, p. 25.

13 Ernesto ARACAMA ZORRAQUIN, En torno al conceplo y la definicidn del Know-
how técnico, en la “Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica”, afio
VII, nimeros 15-16, México, enero-diciembre de 1970, p. 104. En este trabajo se
pueden leer miiltiples definiciones de Know-how,

14 A este respecto también es oportuno consultar €l “Diario de los Debates de la Ci-
mara de Diputados”, XLVIII Legislatura, Afio III, tomo I, mimero 33, martes 19 de
diciembre de 1972, pp. 21 a 35.

15 ViLLoro ToraNZO, Miguel, Inéroduccion al estudio del Derecho, Editorial Po-
rria, 8. A., México, 1966, p. 255.
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En relacién con el cémputo de los plazos que la Ley establece, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29 transitorio, los particulares
gozan de un plazo de 90 dias para presentar a Ia Direccién del Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia de la Secretarfa de Industria
y Comercio, los documentos en que constan los actos, convenios o con-
tratos vigentes sujetos a inscripcién o a toma de nota ante el Registro.

Ese plazo se ha interpretado por dicha Direccién, que esti constitui-
do por dias hdbiles y de igual forma deben computarse los demds pla-
zos que fija la Ley, ya sea para la actuacién de los particulares o de la
autoridad,

Esta disposicién de la Ley Mexicana es semejante a la contenida en
el articulo E transitorio de la Decisién 24 del Acuerdo de Cartagena
que establecié un plazo de 6 meses para la presentacién de los contratos
ante el organismo nacicnal correspondiente.i®

Sin embargo, el plazo de dos afios para ajustar los actos, convenios o
contratos a la propia Ley y al que se refiere el articulo 29 transitorio,
por tratarse de un plazo establecido respecto de un periodo, se entendié
que debe computarse por dias naturales, lo que implica que todos los
actos, convenios o contratos celebrados y vigentes, deberdn haberse ajus-
tado a la Ley antes del dfa 30 de enero de 1975.

Tal plazo debe considerarse establecido en la Ley como un instru-
mento para facilitar a los interesados el cumplimiento de las disposi-
ciones de la Ley.

V. Tipo de actos, convenios o conlratos objeto de la inscripeidn

Como en el articulo 22 de la Ley se hace una enumeracién limitativa
de los actos, convenios y contratos que deben ser objeto de inscripcidn,
no procede una interpretacién analégica de manera que Ios particulares
pudieran pretender presentar a inscripcién en el Registro, otros actos,
convenios o contratos similares o que la autoridad demandara que se le
sometieran a inscripcién tales documentos.

Se trata de la inscripcidn de aquellos documentos en los que se con-
tengan actos, convenios o contratos que deban surtir efectos juridicos
en el territorio de la Republica Mexicana y cuyo objeto sea la transfe-
rencia de tecnologia en todas sus formas y las licencias de usc o de ex-
plotacién de patentes y marcas, incluyendo asistenicia técnica o el dar
capacitacién a trabajadores mexicanos o ¢l proporcionar tecnologia me-
diante folletos, estudios, diseftos, dibujos, planos, diagramas, modelos o
instructivos en toda forma posible, €l aprovisionamiento de ingenieria
bisica o de detalle, asi como los servicios de administracién y operacién
de empresas.

18 INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION, Decision niimero 24, Acuerdo de
Cartagena, Quito, Ecuador, enero de 1971, Talleres Graficos Minera, Quito, p. 35.
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El articulo 18 de la resolucién 24 del Grupo Andino sélo se refiere
a la importacion de tecnologia y al uso de patentes y marcas. La Ley
Argentina, en su artfculo 29 alude bdsicamente a los mismos supuestos
que la Ley Mexicana, con la diferencia de que esta tultima incluye los
servicios de administracién y operacién de empresas.’”

Por cierto que la inclusién de los servicios de administracién y opera-
cién de empresas fue obra de la Cdmara de Diputados, pues tal pre-
visién no se contenfa en la iniciativa de Ley. Suponemos que el propo-
sito de este mandato fue impedir que los particulares pudieran evadir
las obligaciones derivadas del ordenamiento a través de la celebracion
de acuerdos de esa indole, adicionales a las de asistencia técnica ade-
mids de intentar controlar ese tipo de pactos que pueden ser lesivos al
interés nacional, en virtud de que interfieren en el proceso de toma de
decisiones que, en el dmbito empresarial, corresponde a los propios em-
presarios mexicanos.

Para los efectos juridicos de tales negocios, carece de relevancia el lu-
gar de la celebracién del acto, convenio o contrato respectivos. Relevan-
cia tiene, empero, el hecho del otorgamiento del negocio juridico en
sf, sin que se requiera como supuesto adicional para la inscripcién, el
hecho de la ejecucién efectiva de tal negocio.

La exportacion de tecnologfa que llevan a cabo las empresas nacio-
nales, no queda sujeta a inscripcién obligatoria en el Registro, Sin
embargo, aquellos interesados que as{ lo deseen, pueden presentar los
documenios en que consten los actos juridicos relativos, para conoci-
miento de la Direccién competente.'®

La obligatoriedad de Ila inscripcidén existe independientemente del
caricter oneroso o gratuito del acto, convenio o contrato en el que se
contengan los negocios juridicos sujetos a inscripcién en el Registro.

Las inscripciones ya efectuadas por los particulares para efectos de la
propiedad industrial, por ejemplo, de licencias de explotacién, de uso
de marcas, etcétera, no eximen de la obligatoriedad de la nueva inscrip-
cién en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, que tiene
caricter de Derecho plblico con fines y objetivos especificos de control
para la mejor estructuracion de la politica industrial y econémica mexi-
canas, segun se dijo, en tanto que con las inscripciones efectuadas en el
dmbito del Derecho de la propiedad industrial, se persigue proteger los
derechos v privilegios del inventor y perfeccionadores asi como salva-
guardar los usos y costumbres mercantiles en beneficio de los que prac-
tican el comercio y la industria y del publico consumidor.

17 El texto de la ley argentina puede consultarse en Ia obra de Héctor MASNATTA,
Los contratos de transmisidn de tecnologia (Know-how y asistencia técnica) . Editorial
Astrea de Rodolfo De Palma y Hnros.,, Buenos Aires, Argentina, pp. %7 a 106.

18 Véase a este respecto la exposicion del Lic, José CamriLLo SAiNz, ante la Chmara
de Diputados, de fecha 10 de noviembre de 1972, en la Revista “Mercado de Valores™.
ya citada, p. 1238.
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Otra cuestién importante es la consistente en determinar si los actos,
convenios o contratos orales est4n sujetos a inscripcidn en el Registro. A
ese respecto, consideramos que la expresion “acto juridico” es la mds
amplia que existe en Derecho y consecuentemente comprende las situa-
ciones de hecho que producen efectos juridicos, por lo que también tales
actos caen bajo la reglamentacién legal, de lo que se concluye que si
hay obligacién de inscribirlos en el Registro. Naturalmente para que
pueda procederse a la inscripcidn, es preciso que se les revista de la for-
ma que la Ley dispone, es decir, que se pongan por escrito.

VL. Sujetos legitimados para solicitar la inscripcion

Las personas fisicas 0 morales que tienen el derecho o la obligacidn
de solicitar la inscripcion de documentos en que consten los actos, con-
venios o contratos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno-
logia estin designadas en el articulo 8¢ de Ia Ley y de acuerdo con
dicho precepto, tienen obligacién de solicitar la inscripcidn, las perso-
nas fisicas o morales de nacionalidad mexicana, los extranjeros residen-
tes en México y las personas morales de nacionalidad extranjera esta-
blecidas en el pafs, asf como las agencias o sucursales de empresas
extranjeras que también se encuentren domiciliadas en el pafs.

Naturalmente, la obligatoriedad de la inscripcién es solamente en
cuanto que algunas de esas personas actiien como partes en los actos,
convenios o contratos a que la Ley se refiere.

La Ley no exceptia de la obligacion de la inscripcién a aquellos ac-
tos, convenios o contratos que son celebrados exclusivamente por perso-
nas fisicas o morales de nacionalidad mexicana.

Ciertamente, 1a mavyor parte de los acuerdos de licencia de uso o ex-
plotacién de patentes o marcas, o de asistencia técnica, son celebrados
entre empresas nacionales y proveedores fordneos, de ahi que la Ley en
sus diversos preceptos establezca un régimen proteccionista en favor de
los adquirentes o licenciatarios, pero el legislador intenté regular to-
dos los casos que pudieran presentarse.

El propdsito del legislador al incluir en la reglamentacién tales actos
(los celebrados entre macionales) fue impedir que ciertos proveedores
fordneos de tecnologia eludieran el cumplimiento de la Ley ostentdn-
dose como empresas nacionales sin serlo verdaderamente, ya que en el
sistema legal mexicano basta que una sociedad se constituya de acuerdo
con las leyes del pais y que tenga en éste su domicilio legal, para que se
le atribuya la nacionalidad mexicana, independientemente de la estruc-
tura de su capital o de otras circunstancias.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo final del
propio articulo 89, para los proveedores de tecnologia residentes en el ex-
tranjero o licenciantes la inscripcién de los actos es potestativa y no
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obligatoria, es decir, como la Ley mexicana tiene un dmbito espacial
de validez limitado al espacio fisico o geogrifico que comprende el te-
rritorio nacional, no puede imponer obligaciones a los extranjeros que
residen fuera del pals y por eso para ellos es solamente potestativa o
voluntaria Ia inscripcién, es decir, es un derecho y no un deber.

Lo anterior es importante en cuanto que las sanciones que la Ley
establece, tampoco podrin recaer en los proveedores de tecnologia pa-
tentes o marcas, residentes en el extranjero.

VII. Mecanismo para inscribir los aclos, convenios o coniratos

Los articulos 4, 7, 8, 10, y 14 de la Ley regulan el procedimiento para
inscripcién en el Registro de la manera que a continuacién expone-
mos. Dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de la celebracién de los
actos, convenios o contratos respectivos, deberdn presentarse los docu-
mentos en que se contengan ante la Secretarfa de Industria y Comercio
y solicitar su inscripcidn. En el caso de la existencia de modificacio-
nes a dichos actos, convenios o contratos posteriores a la inscripcién de
los documentos en que contienen, deberd procederse en forma semejan-
te. La terminacién anticipada de los actos, convenios o contratos, de-
berd notificarse también al Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia dentro del mismo plazo de 60 dias a partir de la fecha
de terminacién.

VIIL. Impedimentos para obtener la inscripcion en el Registro

En el articulo 79 de la Ley se enumeran aquellos casos respecto de los
cuales la Secretaria de Industria y Comercic deberd negar la inscrip-
cion. Este catilogo se refiere esencialmente a actos, comvenios y com
tratos que o bien son desfavorables a la economia nacional o a la parte
contractual receptora de la tecnologia.

El precepto de mérito contiene dos clases de impedimentos que si
llegan a aparecer en los actos, convenios o contratos gue se someten 2
consideracion de la Direccién competente tienen como consecuencia
juridica, la de que la propia Direccién niegue la inscripcion de los mis-
mos 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 utilizacién por el particular de una tecnologia que se estime de par-
ticular interés para el pais.

Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando un determinado know-how
que se est4 contratando implica una reduccién en el costo de produc-
tos que se estiman de primera necesidad o bien cuando el proceso tec-
noldgico de que se trate contribuya a la substitucién de importaciones.
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a) Impedimentos susceptibles de dispensarse por la Direccion

Vamos a examinar acto continuo los impedimentos que son indispen-
sables, o sea los contenidos en las fracciones 1I, III, VI, VIII, IX, X,
X1 y XII del articulo 7¢ de la Ley.

19 La fraccién 1I del articulo 79 de la Ley sefiala que no son admisi-
bles para su inscripcién en el Registro, los contratos en los que el pre-
cio de la contraprestacién no guarde relacién con Ia tecnologfa adquirida
0 constituya un gravimen injustificado excesivo para la economia na-
cional.

La disposicién mencionada, permite a la autoridad enjuiciar la equi-
dad y justificacién de los pagos que se realicen por concepto de adqui-
sicién de tecnologia, o de uso y explotacién de patentes y marcas.

La disposicién es de cardcter atributivo pues faculta a la autoridad
para llevar a cabo una evaluacién técnica y econdmica de las prestacio-
nes contenidas en el acuerdo de licencia, a efecto de llegar a una deter-
minacién respecto a la justificacién de los pagos que se realizan por los
conceptos comprendidos en aquél.

El propdsito del preceptor es el proporcionar efectiva proteccién a
las empresas nacionales, puesto que, habfan venido ocurriende frecuen-
tes abusos a través de la celebracién de contratos de asistencia técnica
entre subsidiarias de empresas extranjeras establecidas en México con
sus respectivas matrices, que sélo implicaban salida de divisas para el
pais sin que en realidad se estuviera recibiendo servicio alguno por
parte de las empresas radicadas en el territorio nacional.

Un estudio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico que se
verificé en 1968, mostréd que en México se estaban haciendo cuantiosos
pagos por concepto de asistencia técnica a paises tales como Panami y
Leinchistein, en lugar preferente respecto de paifses industrializados, lo
que lleva a la conclusién de que existfan contratos aparentes o simula-
dos entre empresas nacionales con extranjeras celebrados exclusivamente
con fines de evasion fiscal.?®

Ciertamente la evaluacidn técnica y econdmica de los contratos im-
plica considerables dificultades dada la compleja gama de variantes que
pueden presentarse en los acuerdos de transferencia tecnolégica. Sin
embargo, existen criterios valorativos a los que se puede acudir para
llevarla a cabo. Tal serfa, por ejemplo, el andlisis sectorial de precios
existentes para el proceso tecnolégico de que se trate, en el mercado,
tanto interno como internacional.

Constantine V. Vaitsos recomienda a este respecto que los técnicos
gubernamentales traten de “analizar a fondo la comercializacén de la

19 DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Algunas consideraciones sobre
la asistencia téenica, “Revista Investigacién Fiscal”, Secretaria de Hacienda y Crédito
Poblico, mimero 46, México, octubre de 1959.
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tecnologia dentro de un complejo de otros factores que son transferi-
dos”, pues indica que el Know-how suele estar incorporado en los pro-
ductos intermedios, bienes de capital, habilidad del personal”, por lo
que hay que “tratar de escudrifiar €l total de efectos interrelacionados”,
asi como “definir, detallar y calificar lo que se importa y cuantificar el
valor econdmico de lo que se compra”.?

Hay dudas respecto a si existe un criterio general relacionado con el
pago de regalias, que se considerard admisible por la Direccién para
efectos de la inscripcion de los contratos, es decir, si hay un tipo maxi-
mo, generalmente establecido en términos porcentuales sobre las ventas,
para el pago de regalias, por ejemplo un 39, que ya ha sido aceptado
por algunas otras dependencias oficiales.

Consideramos que no es posible establecer ningn criterio general a
ese respecto. La fijacién del pago de regalias depende en alto grado de
la clase de tecnologia que se pretende importar, del periodo en ¢l que
se estima que ésta puede absorverse por la parte receptora, y de otros
multiples factores.®* Existen tecnologias sofisticadas, por ejemplo, en el
ramo de la Industria Petroquimica donde un pago de regalias por el 6 9,
de las ventas puede ser equitativo y existen casos en los cuales un
pago de un 3%, sobre las ventas respecto de una tecnologia aplicable a
otra rama industrial no se justifica.

Los expertos en materia de regalfas (aun la Sociedad de Ejecutivos de
Licencias de Estados Unidos) confiesan la grave dificultad que existe
para utilizar criterios que permitan fijar razonablemente esos pagos.

Algunos sefialan como criterio la inversién en investigacion y desarro-
llo que llevan a cabo los proveedores. Sin embargo, tal criterio es criti-
cable si se atiende a la circunstancia de que dicha inversién se aprove-
cha por el proveedor para la produccién de articulos que vende en su
propio mercado, de lo que se deduce que los ingresos que obtiene pro-
venientes de Ia celebracién de acuerdos de licencia, deben estimarse
como utilidades marginales. De ahi que la fijacidn del precio es en
realidad resultado de la negociacion entre las partes en la que lleva
evidente ventaja el proveedor.?? Por eso la Ley pretende compensar esa
situacién haciendo intervenir al Estado en auxilio del adquirente, para
que el precio no quede establecido arbitrariamente por aquél.

20 Fn cuanto a la fraccién III, ésta dispone que no se admitiran
aquellos contratos en que se incluyan cldusulas por las cuales se permita

20 VarTsos, Constantine V., Opciones estratégicas en la comercializacidn de tecnolo-
gia: el punto de vista de los paises en desarvollo, en la Revista “Comercio Exterior”,
volumen XXI, nimero 9, septiembre de 1971, pp. 813 y 814,

21 DE MARIA ¥ CAMPOS, Mauricio, Transferencia, absorcion y adaplacion de tecnolo-
gla, versién mimeogrifica de la conferencia pronunciada en el Instituto de FEstudios
Politicos, Econdmicos y Sociales del PRI, con fecha 9 de marzo de 1973,

22 Varmsos, op. cit., p, BO7.
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al proveedor regular o intervenir directa o indirectamente en la admi-
nistracién de la empresa que adquiere la tecnologia.

Consideramos que la administracién de las empresas no debe conce-
derse a extranjeros, no sélo porque ello conduciria a un incremento de
la dependencia del pais hacia el exterior, sino porque estimamos que el
empresariado nacional tiene suficiente capacidad técnica y operativa
para seguir manejando sus propios negocios en forma eficaz, productiva
y socialmente 1util.

39 La fraccién VI alude a la circunstancia de que se incluya en el
pacto de suministro de tecnologia, una cldusula por la que el adquiren-
te se comprometa a comprat equipos, herramientas, partes o materias
primas de un origen determinado.

Esto es lo que se conoce en €l lenguaje internacional con el nombre
de “clidusula de amarre”, pues el licenciatario queda obligado, “atado”
con el proveedor, quien puede fijar sobreprecios a los articulos que
suminisira a aquél y de esta manera incrementar sus utilidades.2* Ob-
viamente esto perjudica a la empresa receptora y por ende al pais, pues
la sobrefacturacidn de los componentes de importacion obligatoria en-
tre otros efectos negativos, resta competitividad al producto terminado
en el mercado internacional, si es que éste fuera exportable.

Sin embargo, consideramos que la autoridad puede exceptuar aque-
llos casos en los cuales las materias primas no puedan obtenetse en el
pals, o bien aquellos acuerdos donde el proveedor se obligue a suminis-
trar los insumos a los precios establecidos en el mercado internacional.

Se recomienda a los empresarios nacionales que, cuando no existan
fuentes alternativas de abastecimiento de componentes, y tengan que
aceptar que sea el licenciante el proveedor exclusivo, si éste es una empre-
sa que tiene celebrados varios acuerdos, traten de obtener que se incluya
en el acuerdo de licencia respectivo, la “clinsula del licenciatario mas fa-
vorecido”, o sea, que el abastecedor se comprometa a suministrar los com-
ponentes al precio més bajo que haya otorgado o vaya a conceder en un
contrato similar a cualquier otro licenciatario nacional o extranjero.*

49 La fraccién VIII indica que no se admitirin a inscripcién en el
Registro, aquellos contratos que contengan la prohibicién de usar tec-
nologfas complementarias. La intencién del legislador al incluir esta
disposicién, es proteger las posibilidades de eleccién del licenciatario o
receptor y favorecer la diversificacién de su produccién.

23 De nueva cuenta existe en este dmbito un excelente estudioc de Constantine
Varrsos que serd publicado en breve.

2¢ Un interesante enfoque de los acuerdos de licencia desde el punto de vista del
licenciatario o receptor que proporciona valiosos consejos pricticos para la negocia-
cién es el estudio de ONUDI publicade en inglés con el titulo de Licensing Agree-
ments for various contracts, UNIDO/FSIO, 25 de abril de 1972. En la realizacién de
este trabajo tuvo una relevante participacién el Sr. Ing. Enrique AGUILAR RIVEROLL,
actualmente Director del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa de la Se-
cretarfia de Industria y Comercio.



TRANSFERENCIA TECNOLGGICA EN MEXICO 25

5¢ La fraccién 1X sefiala como no admisible un convenio que conten-
ga la obligacién de vender de manera exclusiva al proveedor de la tec-
nologia los bienes producidos por el adquirente. Hay casos en que, sin
embargo, esa venta exclusiva se realiza por razon natural de la empresa
establecida en México como por ejemplo el caso de las empresas llama-
das “maquiladoras”, o sea aquellas que procesan o acaban artfculos para
ser devueltos al extranjero, de donde provienen. En esos casos debe
entenderse que si se acepta la condicién de venta exclusiva al proveedor
de la tecnologia.

69 La fraccién X tiene por finalidad fortalecer la estructura cientifico-
tecnioldgica nacional, promoviendo Ia utilizacion de técnicos mexicanos,
cuando hay disponibilidad de éstos, y constituye ademds una precaucién
legal para que los suministradores de tecnologia no infrinjan las dispo-
siciones 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. Segun se dijo antes, creemos que solo en casos en
que la autoridad estime que es verdaderamente imprescindible la pre-
sencia de personal extranjero aislado para el desarrollo de la tecnologia
se podria aceptar que se utilice a ese personal.

79 La fraccion XI de la Ley de la materia, contempla como no sus-
ceptible de inscripcién en el Registro, los contratos en los que se con-
tengan cliusnlas que limiten los volimenes de produccidén o impongan
precios de venta o reventa a los articulos fabricados por el adquirente
de la tecnologia, ya sea que éstos se destinen al consumo interno o a la
exportacion.

8¢ La fraccidn XII alude a la posibilidad de que se incluya en el
pacto una cliusula compromisoria por la que la parte receptora se obli-
ga a celebrar contratos de venta o representacién exclusivas con el
proveedor,

De nueva cuenta se advierte en esta disposicidn el espiritu proteccio-
nista de la Ley, mismo que se justifica plenamente, puesto gue a través
de una clausula como Ia que se comenta, el proveedor adquiere partici-
pacion directa en el proceso de toma de decisiones de las empresas na-
cionales, pudiendo inclosive limitar a éstas sus posibilidades de ex-
portacion.

Se contempla como motivo de dispensa en cuanto a la concertacion
de un contrate de representacién exclusiva cuando éste, por ejemplo,
se refiera a2 un solo mercado, y €l andlisis permita llegar a la conviceidn
de que el representante cuenta con un sistema de distribucién adecuado
o goza de prestigio comercial, o puede llevar a cabo en mejores condi-
ciones que el representado las labores publicitarias. Obviamente esti-
mamos que tales posibilidades habrin de ser objeto de detallado ani-
lisis por parte de la autoridad.
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b) Impedimentos absolutos

Aquellas cldusulas contenidas en contratos de transferencia de tec-
nologia que estdn prohibidas en forma absoluta por la Ley, son las que
contempla el articulo 79 en sus fracciones I, IV, V, XIII y XIV.

19 Se establece en la fraccién I que no se registrardn aquellos contra-
tos que se refieran a transferencia de tecnologia disponible en el pais,
siempre que se trate de la misma tecnologia,

La disposicion transcrita faculta a la autoridad para llevar a cabo un
andlisis de cardcter técnico, del tipo de tecnologia que se estd transfi-
riendo, a través del contrato.

Al explicar el contenido y alcance de esta fraccién, se dijo ante la Cd-
mara de Diputados, que ¢l Gobierno “se habia percatado de que se
cobran a los empresarios mexicanos regalfas a veces muy costosas por
tecnologias derivadas de patentes que ya estin en el dominio publico
¥y que simplemente €l industrial mediano o pequefio lo ignora”.# Ob-
viamente esa situacion no se justifica porque ademds de que lesiona los
legitimos intereses de la industria perjudica a la economia nacional.

En estos casos, la fraccién que se comenta permitird a Ia autoridad
impedir que se contimie abusando del industrial mexicano.

Quisiéramos referirnos ahora al problema de la disponibilidad. Para
que una tecnologia se entienda como disponible, no basta que exista
una empresa mexicana que pueda proporcionar Ia tecnologia que se estd
adquiriendo del exterior, sino que se requiere que Ia misma tecnologia
existe abundantemente en el pais, que no se estd en el caso de tener que
salicitar autorizacidén para usarla,

2¢ En cuanto z la fraccidn IV, en ningun caso se admitird que se es-
tablezca la obligacién de ceder a titulo oneroso o gratuito al proveedor
de la tecnologfa, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se ob-
tengan por el adquirente.

Consideramos justificada la prohibicién que se contiene en este pre-
cepto. Creemos que las razones saltan a la vista, pues admitir cldusulas
de esa naturaleza, significa perpetunar la dependencia tecnoldgica que
nos vincula al exterjor.

En cuanto a su interpretacién, existe la duda de si la prohibicién
contenida en la fraccién excluye toda posibilidad de celebrar acuerdos
cross licence, o sea aquellos convenios en los que dos empresas establez-
can la mutua obligacidén de cederse mutuamente las patentes, mejoras,
etc., pues algunos juristas interpretan dicha disposicién otorgandoe a la
palabra “cesién”, un sentido equivalente al de transmisién de la propie-
dad, por lo que cuando las patentes de mejora o innovaciones introdu-
cidas por el adquirente se transmiten al proveedor, s6lo en cuanto a

26 CAMPILLO SAINZ, José, exposicién en la Revista “Mercado de Valores”, ya citada,
p- 1238,
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autorizacion de uso o explotacién, entienden que no hay violacién al
precepto.

A este respecto estimamos que tomando en cuenta la intencidn de ser
flexibles que han expresado en repetidas ocasiones las autoridades, es
de presumirse que si la empresa receptora resultara probadamente bene-
ficiada mediante el acuerdo de cross licence, debido, por ejemplo, al
grado de desarrollo tecnoldgico de la proveedora, y a la circunstancia
de que no mediara pago alguno, el caso concreto podrfa ser objeto de
dispensa.

39 La prohibicién contenida en la fraccién V de la Ley, se refiere a
que no deben incluirse en los contratos de inscripcion obligatoria en el
Registro, cldusulas a través de las que se impongan limitaciones al des-
arrollo tecnoldgico del adquirente.

Dicha prohibicién se extenderia a todos aquellos casos en los que el
receptor de la tecnologia se obliga a no realizar actividades de investiga-
cién. Ciertamente la justificacidén del mandato legal es obvia. Tritase
de ir rompiendo, asi sea paulatinamente, la dependencia tecnoldgica
que nos vincula al exterior, a la que nos referiamos en los parrafos pre-
cedentes. Sabemos que, conforme un pais avanza en su proceso de des-
arrollo, se requiere importar mis tecnologfa, pero se trata también de ir
fortaleciendo la estructura cientificotecnoldgica nacional para estar en
posibilidad, inclusive, de llevar a cabo adecuadamente la absorcién de la
tecnologia fordnea.?

49 La fraccién VII indica que no seran susceptibles de ser inscritos
en el Registro, los contrates que prohiban o limiten la exportacion de
los bienes o servicios producidos por el receptor de manera contraria a
los intereses del pais.

Esta disposicion, a pesar de que es rigida, pues es de aquellas que el
articulo 89 de la Ley excluyd de dispensa, permite a la autoridad valo-
rar, en orden al bien publico, los contratos en los que se establecen res-
tricciones a las exportaciones, para darles un tratamiento adecuado. En
cuanto a su interpretacion, debemos partir de la base de que las res-
tricciones totales a la exportacion no se justifican, y aquellos contratos
que las contenga, deben ser desechados por la Direccidn competente en
forma definitiva.

Sin embargo, bien puede ocurrir que el proveedor o licenciante ten-
ga celebrados varios pactos con diversas empresas ubicadas en distintos
paises, a las cuales haya otorgade exclusividad en el wso patente, la
marca, o €l Krow how de que se trate y, por lo tanto, se encuentre

28 El problema de la absorcién y adaptacién de la tecnologia requiere, para su
solucién una accién decisiva en el campo de la investigacién cientifica vy tecnolégica.
Se contienen muy atinadas sugerencias a ese respecto en el trabajo de Jorge SABaTO
y Natalio BoTaNA intitulado Le Ciencia v la Tecnologia en el desarrollo futuro de
América Latina, “Revista de la Integracién” BID, INTAL, nimero 3, Buenos Aires,
noviembre de 1968, pp. 15 a 36.
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imposibilitado legalmente para otorgar al licenciatario mexicano auto-
rizacién irrestricta de exportacién. Para ese supuesto, posiblemente la
autoridad valoraria el caso en orden a las circunstancias y llegaria a
autorizaxr el contrato.

Otra hipdtesis que también hay que considerar es la consistente en
que en algunos acuerdos se incluyen restricciones derivadas de disposi-
ciones legales en vigor en los pafses de los licenciantes. En Estados
Unidos de Norte América, por ejemplo, existen ciertas normas de poli-
tica comerciai que impiden que se exporten bienes fabricados con tec-
nologfa norteamericana a ciertos pafses, (especialmente los del bloque
socialista) aunque es de sefialarse que el nimero de éstos tiende a dis-
minuir. En estos casos, en atencidn a que la restriccién no deriva de
la simple voluntad del licenciante, se estima que debe aceptarse el
contrato.

No obstante lo expuesto, pensamos que es necesario que el empresa-
riado nacional realice un esfuerzo para salir con sus productos al mer-
cado internacional y especialmente que no descuide aquellos mercados
que, por su vecindad geogrdfica con el nuestro, podrian resultar buenos
consumidores.

59 La fraccién XIII del articulo 7? sefiala la improcedencia de otorgar
constancia de registro a convenios que consignen plazos excesivos de vi-
gencia, indicando que en ningin caso los plazos podrdn exceder de
10 afios obligatorios para el adquirente.

Lo que dicha fraccién pretende impedir es que el plazo de vigencia
del contrato sea excesivo, puesto que hay tecnologfas cuyo periodo de
obsolecencia es sumamente breve y que existen ademds procesos de know-
how que pueden ser aprendidos por las empresas nacionales en un pe-
riodo relativamente corto. Recuérdese ademds que la Ley indica “plazo
obligatorio para el adquirente”, lo que interpretado a contrario sensu,
quiere decir que cuando tal plazo no sea obligatorio para el adquirente,
la autoridad debe valorar adecuadamente esa circunstancia.

6¢ La fraccion XIV dispone que la autoridad no aceptard que se pacte
que el conocimiento de los convenios para fines de interpretacién o con-
troversia, se someta a tribunales extranjeros.

Esta no es una disposicion exclusiva de la Ley mexicana, puesto que
se encuentran mandatos similares en otros sistemas juridicos.2” Tritase,
simplemente de recoger el principio comtn en el Derecho internacional
privado, de que la ley que rige el acto es aquella donde se producen
los efectos juridicos del mismo. Es mds, de manera expresa la Ley de
Transferencia de Tecnologia, en la parte final del articulo 79 indica
que las leyes mexicanas son las que deben regular los actos juridicos
tipificados en el articulo 2?9 del ordenamiento ultimamente invocado,

27 La Ley argentina nimero 19231 de 10 de septiembre de 1971 en su articulo 30
inciso i) contiene una disposicién semejante,
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por lo que la obligatoriedad de acudir a tribunales nacionales, no ¢s
sino una consecuencia del principio citado.

Consideramos que si la asistencia técnica, se va a prestar en nuesiro
pais, deben ser nuestras leyes las que regulen los efectos juridicos de la
transaccion.

A este respecto se plantea el problema consistente en determinar si
son aceptables para su inscripcién en el Registro, aquellos instrumentos
juridicos en los que se contenga un compromiso arbitral. Si considera-
mos que tanto €l Codigo de Comercio, como el Cédigo de Procedimien-
tos Civiles para el Distrito y Territorios Federales en vigor, admiten
que las controversias entre particulares puedan ser resueltas mediante
laudo arbitral, aunque la Ley de Transferencia de Tecnologia guarda
silencio al respecto, debemos concluir que el arbitraje es en principio
aceptable.

No obstante lo expuesto, hay que entender como admisible al arbi-
traje s6lo en condiciones que garanticen la imparcialidad del 6rgano
arbitral respecto a su composicién. Los érganos arbitrales permanentes,
como la Comisién Interamericana de Arbitraje Comercial, nos parecen
inclusive, recomendahles.

IX. Confidencialidad de los datos proporcionados a la Direccion Gene-
ral del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia

Otro aspecto importante respecto del que los empresarios han expre-
sado preocupacién, es €l del secreto industrial y la necesidad de mantener
como confidencial la informacién relativa a determinados procesos tec-
noldgicos.

A ese respecto es ttil recordar que el articnlo 13 de la Ley impone
al personal de la Direccion competente, Ia obligacién de guardar abso-
luta reserva respecto de los datos que son proporcionados por los par-
ticulares, razén por la cual se estima injustificada tal preocupacién.

X. Sanciones

Las sanciones en el caso de omisidn de la inscripcion en el Registro,
o de omisién también del requisito de la presentacidn del contrato para
que la Secretaria tome nota (caso previsto en el articulo 29 transitorio),
estin establecidas por los articulos 59 y 6% de la Ley y 39 v 49 transitorio
de dicho ordenamiento y son de diversa fndole.

Procuraremos describirlas sintetizadas acto continuo:

4) La mds importante a nuestro juicio, consiste en que los actos, con-
venios o contratos no presentados al Registro, o respecto de los cuales
éste haya negado la inscripcion, o bien la haya cancelado, estdn viciados
de nulidad.
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Aun cuando el Derecho establece una distincién entre la nulidad y la
inexistencia, de manera metaférica, podemos decir que estos contratos
dejan de ser vilidos, no son nada para el Derecho, se convierten en la
nada juridica.

Lo anterior significa que no pueden hacerse valer ante ninguna auto-
ridad nacional y no producen efectos juridicos ni entre las partes ni
frente a terceros.

B) Como consecuencia de la nulidad que afecta a los actos mencio-
nados, surgen ademds, otras sanciones implicitas:

1) La Secretaria de Hacienda y Crédito Piblice no autorizara las de-
ducciones relativas a pagos de regalias derivadas de contratos nulos,
pues tales pagos deben identificarse juridicamente como “pago de lo
indebido”.

2) Para efectos de propiedad industrial, el titular de una patente o
de una marca que haya otorgade autorizacién de uso o explotacidn sin
que el acto juridico donde constara tal circunstancia hubiera quedado
inscrito en el Registro, no tendrd accién juridica que hacer valer contra
los posibles imitadores.

%) La marca cuyo uso se hubiera concedido sin haber inscrito el res-
pectivo documento, podra cancelarse precisamente por falta de uso, pues
como hemos mencionado lo que es nulo no produce efectos juridicos.

C) Finalmente, si no se obtiene la constancia de Registro, no se pue-
de gozar de beneficios, estimulos o franquicias fiscales derivadas ya sea de
la Ley de Fomento a las Industrias Nuevas y Necesarias, del Decreto
de descentralizacién industrial, ni se puede conseguir €l control de im-
portaciones, ni de las facilidades derivadas de programas de fabricacion.

Como conclusidén de este trabajo podemos indicar nuestra conviccion
de que la Ley representa una medida til y adecuada para ir superando,
asi sea paulatinamente, la problemdtica derivada del proceso de trans-
ferencia de tecnologia.



