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l. INTRODUCCION

1. Laintegracién econdmica mundial ha generado grandes cambios que han impactado,
entre otros ambitos, a la econi@y a la tecnologia.

2. Lo anterior es evidente, ya que hasta hace sélo algunas décadas parecia imposible la
mundializacion de los mercados y el comercio. Dichos cambios obviamente han repercutido
en las legislaciones de los paises y, pouggo, en la forma de hacer negocios, ya que han
influido en la actitud y mentalidad de los involucrados en las transacciones nacionales e
internacionales.

3. Meéxico no se ha mantenido al margen de los cambios econdmicos, por el contrario, a
patir de la Ultima década es apreciable la apertura de fronteras y la transformacion y
liberacion del marco juridico de las actividades econdmicas, lo que indica su adaptacion a la
nueva corriente comercial y econémica mundial.

4. Esta nueva coreinte implica que actualmente los negocios existentes y los de reciente
creacion persigan nuevos objetivos siendo uno de ellos la busqueda de nuevas tecnologias.
No podemos olvidar que en el mundo moderno la tecnologia tiene una presencia importante,
pueses Util para obtener productos que puedan elevar los niveles de vida de la sociedad. Por
tanto, es evidente que la tecnologia no solo afecta a las relaciones comerciales, sino también
politicas y sociales, ya que el progreso de la ciencia y un alto gitadesarrollo tecnoldgico

son condiciones elementales para el crecimiento de la industria y la economia.

5. El contexto que se presenta a escala mundial estrechando vinculos entre pueblos, asi
como el aumento de la actividad econdémica internaaichan motivado un crecimiento
considerable en el desarrollo de areas tecnoldgicas, tales como la biotecnologia, las
telecomunicaciones y la industria de los materiales.

6. Através de estos nuevos vinculos comerciales y econdmicos entrs, padsgerechos
de propiedad intelectual son autorizados y la tecnologia fluye de inventor a compafia, de
compafiia a compafiia, de universidades a compaiiias, y de estado a estado.

7. Ellicenciamiento de derechos de propiedad industrial y enrgeakproceso de

adquisicién de tecnologia, involucran una secuencia de actividades relacionadas entre si, tales
como la identificacién de las necesidades especificas en tecnologia, la investigacion de los
diferentes oferentes y adquirentes de la misrda tos de propiedad industrial que se

requieran, su evaluacion, seleccion, negociacion y finalmente, su explotacion; lo que también
explica por qué al nivel internacional la propiedad intelectual en la industria tiene un papel
renovado y mas importante émépoca actual, ya que sirve para encauzar, estimular y

defender ventajas competitivas que son desarrolladas sobre la base de nuevas ideas o
creaciones, respecto a procesos o productos, en el marco de una competencia.

8. Ellicenciamiento dedcnologias creadas por programas universitarios de investigacion
reviste una particular importancia econémica y social y su instrumentacion presenta
caracteristicas especificas que responden a la naturaleza de las universidades y a su
vinculacion con el sgor productivo. La estructura de este trabajo intenta revisar estas
particularidades, analizando primero la importancia de la investigacion cientifica y
tecnoldgica, el rol de las universidades en dicha investigacién, la regulacion juridica del
licencianiento en México y finalmente los aspectos relevantes de los contratos de licencia en
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los que las universidades participan como transmisores de conocimiento cientifico
tecnologico.

II. LA INVESTIGACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA'

9. La explotacion demuevos conocimientos es fundamental para la evolucion de las
sociedades. En la actualidad, podemos constatar como el aprovechamiento de los productos
de la investigacion cientifica y/o tecnoldgica tiene gran impacto en la fuerza del sistema
productivo ddos paises.

10. Desde una perspectiva econdémica, podemos observar que la actividad intelectual en los
campos de la investigacion cientifica y tecnoldgica se considera parte integrante del sistema
productivo de las sociedades modernas, todajueza innovacion en estos sectores abre
posibilidades de fortalecimiento en el ambito del conocimiento nacional e influye, por virtud
de su aplicacién y explotacién, en las politicas de desarrollo.

11. Los vinculos comerciales internacionaleg @ibedecen a la corriente econémica
mundial, propician y obligan a un dinamico intercambio de conocimientos y tecnologia que
incide en decisiones y politicas estatales e interestatales de caracter econémico y juridico,
entre otros.

12. Por lo ankrior, es de gran consideracion el rol que desempefian los investigadores, los
centros de estudios de nivel superior y el propio aparato estatal en el sistema productivo
nacional; es también evidente que sus actividades deben centrarse en la adquisia&rode
conocimientos, el desarrollo de nuevas tecnologias, el fomento de estas actividades y el
planteamiento e instauracion de las vias que propicien el mejor aprovechamiento de sus
resultados. Sin embargo, la satisfaccion de estos propésitos depeddmémalmente del
capital que se invierta en ellos.

13. En México, la investigacion cientifica en épocas pasadas ocupé un lugar poco favorable
en la escala de prioridades; sin embargo, se ha adquirido conciencia de la magnitud del
impacto que &nen la investigacion cientifica y tecnoldgica en el desarrollo nacional, de este
modo, y por virtud de los compromisos internacionales, se ha impulsado en mayor medida la
industrializacion y las actividades que le son inherentes.

14. Elingresoal Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a la Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE), la aceptacion de normas
internacionales en la Ley de la Propiedad Industrial y la firma del Tratado Norteamericano de
Libre Comecio, son muestras del rompimiento de barreras en nuestra relacién con el resto del
mundo y evidencian la conformidad del pais con la instauracién de un ambiente propicio para
el intercambio de conocimientos y tecnologia, asimismo, son fuentes de un casgprom

interno con el fomento y desarrollo de la actividad innovadora nacional, toda vez que so6lo a
través de ello puede lograrse la permanencia y, mejor aun, la proliferacion de la industria y
empresas nacionales.

ARECHIGA URTUZUASTEGUI, Hugo: “Lainvestigacion cientifica y tecnolégica.” ANUIES.
Primera ed. México, 1995.
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15. Sin embargo, el pais debe haf®ente a retos importantes, entre los que destacan los
siguientes:

a) Impulsar un sistema educativo enfocado al desarrollo vigoroso del sector
industrial, que implica:

v' Lacaptacién de inversiones en el sector y, por supuesto, el eficiente
aprovechamientde los recursos;

v' El planteamiento de ambitos de investigacién objetivos y mecanismos de
operacion adecuados;

b) intensificar y propiciar mejores relaciones operativas y de cooperacion entre las
instituciones de educacion superior, las empresas y el gabiéfn aspecto importante en
esta categoria, puede ser el promover y facilitar mediante incentivos fiscales y de otros
ordenes, la inversion privada en investigacion y desarrollo;

c) fomentar el interés de los gobiernos estatales y municipales en la educacio
superior, ofreciendo los incentivos necesarios, como una parte fundamental del proceso de
descentralizacion de la educacién superior y de la investigacion;

d) reconsiderar la politica salarial en las instituciones de educacién superior,
ofreciendo escalade puestos mas flexibles, con criterios claros de contratacién y ascensos,
basados en la evaluacion del desempefio académico;

e) incrementar la difusién y la divulgacién de la ciencia y fortalecer los programas de
iniciacién en la investigacion;

f)  elevar la cidad de nuestra educacion superior para aprovechar mejor las
oportunidades existentes en el extranjero que incidan en la aceleracion de nuestro desarrollo
cientifico.

16. La satisfaccion de estos retos es posible habida cuenta de la consciéntdmlos

sectores publico y privado respecto a la importancia de un mayor impulso a la investigacion
cientifica y al desarrollo tecnoldgico; asi como por la obtencion de condiciones propicias para
su cumplimiento, tales como el fomento e inversion pasaactividades y los estudios

cientificos.

. VINCULACION UNIVERSIDAD-ESTADO-PRODUCCION

17. Por lo expuesto, resulta claro que el desarrollo industrial nacional depende
evidentemente de los recursos econdmicos y humanos que en su beneficiersan y, en
vista de que la actividad cientifiei@cnoldgica se efectia fundamentalmente en el sector
universitario, es innegable la estrecha vinculacion de la Universidad con el sistema
productivo.

2 CHAVERO GONZALEZ, Adrian: “Vinculacién Universidad Estado Produccion.” ANUIES, Instituto
de Investigacioes Econdmicas de la UNAM y Ed. Siglo XXI. 12. ed. México, 1997.
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18. Lainnovacion cientificetecnolégica epor si misma un proceso complejo al igual que

su relacion con otras entidades del sistema productivo, tales como el aparato gubernamental y
el sector empresarial; sin embargo se vislumbran actualmente los siguientes elementos
determinantes en beneficie ¢tk vinculacion universidadstado produccion:

v' Laagudizacion de la competencia internacional en el campo del conocimiento que
se basa en la innovacion constante;

v' Eldinamico intercambio internacional de productos y procesos que son resultado
de innovamnes cientificas y tecnoldgicas;

v' Lanecesidad de las empresas nacionales de permanecer en el mercado y en su
caso, de conquistar nuevas oportunidades comerciales, lo cual las obliga al
contacto y busqueda de relaciones estrechas con centros de invéstigac
universidades.

19. Observamos que el trabajo universitario en la innovacién cientifica y tecnolégica tiene
incidencia en el sistema y desarrollo productivo del pais, y al respecto es conveniente destacar
gue su importancia no se reduce akdencion de nuevos productos o procesos, sino que

abarca el intercambio, difusién y aprovechamiento de éstos, es decir, la transferencia de
nueva tecnologia y de los conocimientos conexos.

20. En opinién de algunos autoresa vinculacion ent la universidad y la produccién es
una actividad imprescindible y algunos de los elementos esenciales de ésta son los siguientes:

v' Paralas universidades, la vinculacién es un mecanismo de aprendizaje que no
puede ser sustituido, del cual deriva mejorartoeformacion de recursos
humanos mas eficaces y el desarrollo de la base cientdimmldgica y de
investigacion;

v' se debe crear una cultura de vinculacién en los sectores académico, productivo,
publico y social, a través de la comunicacion y colabidraentre éstos,
entendiendo que la transferencia de conocimiento es un proceso que se da en
ambos sentidos, de la universidad a la empresa y viceversa;

v" los beneficios de un proyecto de vinculacién deben recaer en todas las partes
involucradas. Asimismdgs proyectos de vinculacion deben ser realizados bajo
normas expresas de alta calidad: caracteristicas del producto, fechas de entrega,
presupuesto, etc., que deben estar expresadas en el convenio o contrato del
proyecto;

v' Si el objetivo final de un prgecto es generar un producto o servicio que vaya a
aplicarse, usarse o venderse, la manera en que se pretenda lograr este fin debe ser
tratada en la planificacion del proyecto, reconociendo que la vinculacion es una
actividad que va mucho mas alla de larmmgeneracién de un resultado que un
“proveedor” transfiere facilmente a un “receptor.”

3 GOULD BElI, Giacomo: “Vinculacién Universida8ector Productivo.” ANUIES y Universidad
Auténoma de Baja Californid{éxico), 1997.
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v' Elrectory los altos directivos universitarios deben ejercer una direccion acertada y
visible en la ejecucion del programa de vinculacion; deben también asegumr que
programa cuente con la infraestructura administrativa, recursos, apoyos y
estimulos académicos y financieros adecuados;

v' Una buena administracion por ambas partes es esencial para el éxito de la
vinculacion, y exige un acercamiento empresarial y notndtico, una
planificacion estratégica y tactica, un seguimiento estrecho de los proyectos y del
programa institucional de vinculacién en su conjunto, asi como su evaluacion y
ajustes continuos;

v' Las relaciones entre las instituciones de educacién sapeel sector productivo,
como son la cotizacion de proyectos, el control de calidad y el manejo de la
propiedad intelectual e industrial, deben ser ordenadas de acuerdo con politicas,
normas y procedimientos administrativos generales aplicables a todditacion,
pero la naturaleza e intensidad de los vinculos variaran de acuerdo con la unidad
académica, disciplina y profesion involucradas.

21. Como puede apreciarse, uno de los factores fundamentales del vinculo entre las
universidades y edector productivo lo constituyen los mecanismos mediante los cuales el
conocimiento cientifico y tecnoldgico puede fluir entre ambos sectores.

22. Ahora bien, en el proceso de transmision del conocimiento tecnoldgico, los sistemas
juridicos desapllan un papel muy importante, al establecer los mecanismos juridicos que
permiten la legitima apropiacion de los resultados de la investigacion tecnoldgica, la
proteccion y defensa de los mismos, asi como la circulacion de éstos como bienes
intelectualescon existencia y valor propios.

23. En consecuencia, en el siguiente apartado se hace un analisis del sistema de propiedad
intelectual como presupuesto de la produccion y el licenciamiento de tecnologia.
IV. PROPIEDAD INTELECTUAL (Los fundamentgsridicos de la concesién de

licencias)

Concepto de tecnologia

24. Existen diversas definiciones de tecnologia, tantas como autores la han tratado de
definir, de tal manera que mencionaré las que personalmente considero la refieren mejor, en
consideracion al actual sistema econémico:

a) Latecnologia es el conjunto de conocimientos cientificos cuya utilizacién
adecuada produce beneficios a la humanidad y debe desarrollarse dentro de un @mbito que
contribuya al bienestar y prosperidad de los pugblo

b) desde una perspectiva cientifica, la tecnologia es un conjunto de conocimientos e
informacion propios de una actividad, que pueden ser utilizados en forma sistematica para el
disefio, desarrollo, fabricacién y comercializacién de productos o la pras@eiservicios,
incluyendo la aplicacion adecuada de las técnicas asociadas a la gestion global.
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25. Latecnologia puede consistir en kimowhowo “saber como”, si se refiere por ejemplo,

a un método o a un procedimiento. En la mayoria de&s®s, las tecnologias llevan

aparejadas derechos de propiedad industrial, tales como los que derivan de una patente. La
tecnologia puede consistir igualmente en un conocimiento de caracter secreto o en un
producto unico.

Funcién de la tecnologia

26. A partir de un punto de vista macroecondémico, la tecnologia es de suma importancia,
pues tal y como lo mencioné al inicio de esta ponencia, incide favorablemente en el desarrollo
y el progreso de los paises. Desde un punto de vista a menor aschlacion permite:

e incrementar el valor agregado de los productos o servicios;

e mantener la competitividad de los productos o servicios;

e disminuir el costo de produccion;

e mejorar las prestaciones de los servicios y el nivel de calidad de los products.

Formas de proteccién del conocimiento tecnolégico

27. En México, el conocimiento tecnoldgico se protege mediante instituciones juridicas que
estan reguladas en diversos cuerpos normativos.

28. LaLey de Propiedad Industrial (LPI)tablece como formas juridicas de proteccion de
la tecnologia las siguientes:

las patentes;

los modelos de utilidad;

los disefios industriales;

los esquemas de trazado de circuitos integrados; vy
los secretos industriales.

AN N NANEN

29. Elfundamento legadle la proteccidn de estas instituciones lo encontramos en el Titulo
Segundo, Capitulos | a IV de la LPI; las disposiciones reguladoras de la tramitacién de las
patentes o registros, seguin sea el conocimiento tecnoldgico, se encuentran en el Capitulo V
delmismo ordenamiento y los lineamientos regidores de la transmision de derechos y
licencias en el Capitulo VI.

30. Por otra parte, existe la proteccion de las variedades vegetales con arreglo a lo dispuesto
en la Ley Federal de Variedades Vegetasesd como de los Programas de Computacion con
arreglo a la Ley Federal de Derecho de Autor. En las legislaciones respectivas se establece la
posibilidad de licenciar estas tecnologias.

31. Este amplio marco juridico demuestra que el sistenidifo mexicano en materia de
propiedad intelectual cumple ampliamente con las normas internaciones de proteccion de la
propiedad intelectual y que esta ahi para su cabal aprovechamiento por los diversos actores
del desarrollo cientifico y tecnolégico.
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32. Particularmente para las universidades, el conocimiento y la utilizacion de las
instituciones juridicas de proteccion de la tecnologia son elementos fundamentales en su
relacion con el sector productivo, en virtud de que dicha relacion serdgasibamente si la
universidad esta en posicion de ofrecer un bien que tenga un valor econémico o que sea
susceptible de generar ese valor econémico, y la Unica forma en que el conocimiento
tecnoldgico puede revestir ese valor es mediante su protectianés de las instituciones
juridicas creadas para tal fin.

33. Ahora bien, la proteccion juridica del conocimiento tecnoldgico esta condicionada al
cumplimiento de requisitos que muchas veces son ignorados por los investigadores
universitarios ajue van en contra del interés inmediato de éstos.

34. En este sentido, la mayoria de los investigadores universitarios en México tienen como
prioridad la divulgacién de los avances de sus trabajos de investigacion, en virtud de que esta
actividad se refleja positivamente en su puntuacion como investigadores. Sin embargo, al
divulgar la informacion pierden la posibilidad de obtener la proteccion de su invento mediante
la patente vy, si dicha divulgacion se hace a terceros sin dejar registro egclit misma, se

corre inclusive el riesgo de que la patente sea obtenida por terceros.

35. Estos ejemplos ilustran la importancia de la proteccion juridica de la propiedad
intelectual y de su conocimiento y utilizacion por parte de las unidadss.

Formas de transmision de la tecnologia

36. Latecnologia puede obtenerse de dos formas, ya sea mediante su desarrollo propio o a
través de su adquisicion.

37. Eldesarrollo propio de tecnologia se explica por si mismo, mieqtrasa adquisicién
puede lograrse a través del licenciamiento y la transferencia.

38. Lainvestigacion propia puede generar beneficios, porque adicionalmente a la
explotacion directa y a las utilidades que ella genera, también puede licendiarseras y
generar otros recursos.

39. Sin embargo, la investigacion puede ser muy costosa y arriesgada, y exige capital del
gue no siempre se dispone, por lo que en este punto el papel del licenciamiento de tecnologias
creadas a través de progamas universitarios de investigacion juega un papel muy importante,
pues cualquiera que sea el nivel de aplicacion industrial del conocimiento generado en las
universidades, éste seguramente ahorrara tiempo y gastos de investigacion a las empresas.

40. Latecnologia puede fluir o transmitirse a través de:

e Acuerdos de Licencia, concesiéon de uso de marcas, patentes, disefios, secretos
industrialesknowhow, etcétera;

e Inversiones directas, que pueden ser mediante la creacién de empresas mixtas con
un socio local o mediante la creacidén de una filial productiva de la empresa matriz.
Mediante la ceinversion, el propietario de un desarrollo tecnol6gico forma una
sociedad, generalmente andnima, con el usuario de la tecnologia de un pais



WIPO/INVIMTY/02/14
pagina9

extranjero. lgialmente, el inventor puede optar por constituir una subsidiaria cuyo
capital esté constituido al 100% por capital extranjero, con las ventajas y
desventajas que ello conlleva;

e  Exportacion de tecnologia incorporada en productos. Existe en toda venta de
productos, ya que en mayor o menor medida, los productos incorporan tecnologia.
Existen ciertos bienes con un importante contenido tecnolégico, como son los
equipos y maquinarias;

e  Proyectos internacionales de investigacion y desarrollo. Entre ellosteatms
los proyectos de investigacion conjuntos entre entidades de distintos paises, entre
las que se generan tecnologia y flujos financieros bajo distintas formulas
(subcontratacion, comercializacion conjunta de tecnologia, etcétera).

41. Consicerando las multiples formas en que se puede transferir la tecnologia, es claro que
en el vinculo universidadector productivo, la tecnologia puede fluir de la universidad hacia

la empresa y viceversa, pues el conocimiento tecnoldgico generado en laasanmne a

prueba y se retroalimenta de las actividades realizadas por el sector productivo. La
complejidad de esta relacion debe reflejarse, en términos practicos, en los contratos de
licencia de tecnologias desarrolladas a través de programas uaivessite investigacion.

Regqulacion juridica del licenciamiento y de la transferencia de tecnologia

42. Vistos los canales por los que fluye la tecnologia, ahora comentaremos, de modo
general, la evolucion del marco legal aplicable al licenciamoig a la transferencia de
tecnologia.

Antecedentes

43. Hasta el siglo pasado, el esquema de desarrollo tecnoldgico durante la llamada
“Revolucién Industrial” resultd ser de gran utilidad para los paises que son, hoy por hoy,
altamente desartdaldos. Dicho esquema fue trasplantado a los paises en desarrollo que
padecian una falta de promocion inventiva y de tecnologias necesarias para el sano desarrollo
de sus economias, lo cual los ubicaba en una posicion de desventaja con respecto alos paise
desarrollados que ofrecian y comercializaban tecnologia, creando con ello un abismo
econdmico entre los poseedores de tecnologia y aquellos que la requerian para el sano
desarrollo de sus economias.

44. Remontandonos a la década de 1970, tidasferencia de tecnologia ni el

licenciamiento eran términos sujetos a alguna autorizacion gubernamental en México. Los
acuerdos sobre transferencia de tecnologia eran considerados de naturaleza privada y no
objeto de regulacién por la autoridad, sitidgacque en la actualidad es similar. Durante

aquellos afios, muchas empresas estaban preocupadas por los problemas tecnolégicos que
enfrentaban y el escaso desarrollo del pais en ese sector, y se dieron cuenta de que sélo por la
via de la adquisicién ded¢aologia de origen extranjero la industria mexicana podia

recuperarse.

45. Tradicionalmente, México ha sido considerado como un importador de tecnologia.
Afortunadamente, esta situacién ha cambiado. En 1973, fue promulgada la primera ley que
requlo6 la adquisicidn (transferencia) de tecnologia (Ley de 1973) y con ella se cred el Registro
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Nacional de Transferencia de Tecnologia. Esta fue la primera vez que se reguld y restringio
el licenciamiento a través del impedimento de obligaciones conttastcansideradas

restrictivas y dafinas para la economia nacional. Si el registro de una licencia o el de un
contrato de transferencia de tecnologia era negado, el acuerdo era nulo por disposicion legal.

46. En 1982 fue promulgada una nueva (&y/Ley de 1982), dando una nueva personalidad

a la autoridad, no como un simple registro publico sino otorgandole facultades discrecionales
y permitiéndole no sélo limitar las cantidades a pagar y objetar las clausulas restrictivas, sino
también adoptarna politica mas selectiva. En ese mismo afo se adoptaron las disposiciones
reglamentarias a la Ley de 1982 que quedaron plasmadas en el Reglamento de 1982.

47. De gran importancia fue la experiencia adquirida durante los primeros afios en que las
Leyes de 1973 y 1982 estuvieron en vigor, asi como los cambios ocurridos en la economia
nacional, cuando México se adhirio al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT),
y la publicacion de las Disposiciones de 1990 que fueron consideradas cdslacion a

las empresas de toda la responsabilidad respecto a sus decisiones de elegir y negociar sus
acuerdos de transferencia de tecnologia. De este modo, se limité la intervencion
gubernamental otorgandose a las empresas la total responsabilidacdadiciones en las

que la tecnologia era contratada. Este fue un periodo de cambios significativos hacia la total
libertad en este sector.

Sistema juridico actual

48. EI 28 de junio de 1991, la Ley de 1982 y las Disposiciones de 1990 fidnmyadas
por el Articulo Segundo Transitorio de la Ley para el Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial. Con esta ley se elimind el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

49. Actualmente la situacion que prevalece es muy simiér a la de otros paises,
particularmente, la de los Estados Unidos de América y el Canada. Existe una libertad
contractual para las partes, quienes pueden libremente decidir las condiciones a las que desean
quedar obligadas, es decir, la norma supremla eplebracién de un contrato de licencia la
constituye la voluntad de cada una de las partes.

50. Elrequisito de inscripcion de los contratos se refiere a los contratos en los que hay
derechos de propiedad industrial involucrados, tales aamaanarca o una patente, pero no a
la asistencia técnicalonowhow.

51. Ladesregulacion en la preparacién de un contrato de tecnologia ha dado mayor
importancia al papel de los abogados especialistas en la materia. Con la antigua practica
restictiva, una de las principales funciones de los abogados en la preparacion de contratos de
licencia era cumplir con los lineamientos juridicos y evitar la objecion a la inscripcion de los
contratos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnoésgilecir, asegurar su
aplicabilidad.

52. Actualmente, las legislaciones comunes aplicables a todos los contratos son las que
regulan este tipo de acuerdos; so6lo cuando un contrato incluye clausulas como la licencia de
uso de marcas, patentefranquicias es entonces objeto de una solicitud de inscripcion ante

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a los derechos protegidos por la
Ley de la Propiedad Industrial (LPI).
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53. Ahora la gran diferencia reside en los efexctle la inscripcion, puesto que en vez de
asegurar la aplicabilidad de los contratos, su funcion primordial es que el acuerdo surta
efectos contra terceros.

La Ley de la Propiedad Industrial

54. La LPIdispone que el titular de una marca o uagepte puede conceder, mediante
convenio, licencia de uso o de explotacién a una o mas personas de la marca o patente de que
se trate. Dicha licencia debe ser inscrita ante el IMPI para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros. La LPI contenapbtro tipo de licencias, las licencias obligatorias en

caso de la no explotacion de una patente por su titular.

55. Este aspecto resulta relevante para las Universidades que son titulares de patentes, para
las cuales seré necesario buscar losanesmos que permitan la explotacion del invento

patentado en aras de la vigencia de la patente. En este sentido, los acuerdos de licencia con el
sector productivo cobran importancia.

56. Un aspecto que cabe tener en cuenta al conceder uneiéicpre sera inscrita ante el

IMPI, es el relativo a las disposiciones que contiene la LPI sobre las acciones que puede
ejercer la persona a la que se le concede una licencia de derechos de propiedad industrial, toda
vez que este ordenamiento reconocesaulsuarios autorizados como facultados para ejercitar
acciones legales de proteccion de los derechos de que se trate, salvo que en el contrato de
licencia se estipule expresamente que el titular de los derechos licenciados se reserva dicha
facultad.

57. Esta facultad resulta positiva en los contratos de licencia de explotacion de tecnologias
creadas por universidades, ya que es de esperar que el licenciatario tenga los recursos
econdmicos para la defensa del derecho de propiedad industrial ¢idicues

Tratados de Libre Comercio

58. El analisis de los tratados de libre comercio (TLC) excede a la intencion y tema de esta
ponencia, aunque es innegable su trascendencia y repercusion sobre la negociacion de un
sinnimero de acuerdos privadppublicos.

59. Durante los ultimos diez afios, nuestro pais se ha convertido en una nacién estratégica
para el resto del mundo, al ser el Gnico que cuenta con tratados comerciales con los
principales blogues econdmicos. Dichos instrumentosriatgonales son: TLC de América

del Norte, TLC MéxiceChile, TLC MéxicaCosta Rica, TLC MéxicéNicaragua, TLC del

Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela), TLC Méxitmion Europea, TLC
México-Bolivia y TLC México-Israel).

60. Cabe senalague los tratados de apertura comercial implican, entre otras cosas, la
desgravacion, disminucion o eliminacion arancelaria. Esto a su vez tiene una relacion directa
con el licenciamiento y transferencia de tecnologia, sobre todo en el aspecto de las
estpulaciones contractuales referidas a las regalias.
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V. LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGIAS CREADAS POR PROGRAMAS
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACION

Principios generales del licenciamiento

61. Ellicenciamiento es principalmente una actividad comercialajugiedar plasmada en
un documento de tipo legal es conocida como licencia.

62. Como se menciond anteriormente, el licenciamiento permite la transferencia de un
licenciante a un licenciatario de elementos del conocimiento técnico que son ECcpaea

la concepcion, disefo, construccion y operacion de unidades que producen bienes y servicios.
Legalmente en nuestro pais, incluye el derecho al uso de dibujos, modelos, planos, formulas o
procedimientos y equipos industriales, comerciales o dieosi

63. De esta forma, el acuerdo de licencia es un arrendamiento de propiedad intangible. Es
un arreglo mediante el cual en lugar de dar el derecho de uso de bienes materiales, se confiere
uso de derechos de propiedad industrial e inteléctar tanto, las licencias constituyen

relaciones contractuales de negocios, en donde el otorgante conocido como licenciante y un
adquirente conocido como licenciatario, contratan ya sea el uso de una invencion, de cierta
tecnologia, conocimientos técogoknowhow, una patente, una marca, derechos de autor,
secretos industriales o comerciales que son propiedad del oferente quien recibe a cambio
regalias (por transferencia de tecnologia).

64. Lalicencia permite al titular de una determinadenologia o derecho de propiedad
industrial:

v/ comerciar a través de terceros los resultados de la investigacion y el desarrollo
tecnoldgicos;

v' recuperar rapidamente parte de la inversion de capital necesaria para la actividad
de desarrollo.

65. Por su parte, al receptor de dicha tecnologia le permite:

v' acceder inmediatamente a los elementos que le permitan mantenerse en el
mercado.

66. Podemos mencionar como principios generales del licenciamiento los siguientes:

Ser un negocio justo lgeneficioso para ambas partes;

Definir claramente la naturaleza del mismosexxlusivo o exclusivo, y respetarlo;
Definir claramente el objeto de la licencia;

Definir claramente la remuneracion;

Sefalar claramente las obligaciones del licenciante;
Sefalarclaramente las obligaciones del licenciatario;

Prever el tratamiento en caso de infracciones;

Sefialar las garantias;

Sefialar los casos que seran considerados como “fuerza mayor”;
Determinar las causas de rescision o terminacion anticipada;
Determinar el recanismo de solucion de controversias;
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e Determinar la Ley aplicable y la jurisdiccion.

67. Ellicenciamiento entrafia ventajas y desventajas tanto para el licenciante como para el
licenciatario, sin embargo, en el caso del licenciamiento de tegiaslalesarrolladas por
universidades podemos decir que, debido a la naturaleza del vinculo universiddd
produccion que fue analizado en lineas anteriores, las ventajas se maximizan y, aunque
existan riesgos, éstos deben tratar de preverse en lasitmsnde licencia que para el efecto
sean celebrados. En consecuencia, dichos contratos de licencia presentan particularidades
muy especiales que se analizan a continuacion.

El proceso de transferencia de tecnologia desarrollada en las universidades

68. Ellicenciamiento de conocimiento tecnolégico desarrollado por las universidades debe
ser concebido como un proceso y no solamente como el arrendamiento de un bien intelectual
determinado, puesto que el conocimiento tecnologico que las univeesigatan en

posibilidad de transferir puede tener diversos niveles de aplicacién en la actividad productiva.
Esto es, puede ser conocimiento con cierto grado de generalidad, que requiere la vinculacion
entre la universidad y la empresa para su desaraléta convertirse en un producto que

puede ser llevado al mercado, o bien puede ser conocimiento tecnolégico con una aplicacion
industrial especifica, el cual constituye un producto terminado que solo requiere la
intervencion de la empresa para ser puestel mercado.

69. El proceso de transferencia de tecnologia comienza en la universidad cuando el
investigador o creador identifica una invencion o innovacion o bien cuando culmina un
trabajo protegible mediante derecho de autor y consideraltpuBene potencial para el
desarrollo comercial.

70. Esrecomendable considerar como primer paso de este proceso que el investigador o
inventor notifique la invencién o innovacion a la oficina correspondiente de la universidad
encargada de lasctividades de licenciamiento de tecnologia; en dicha notificacién se dejara
constancia al menos del: nombre del inventor o inventores; de la razon social o el nombre de
la empresa o institucién que patrocind la investigacién; en el caso de invenaenes

necesario aclarar si ha sido publicada de alguna formay la fecha de publicacién, o si la
publicacién es inminente; ha de precisarse también el mercado potencial al que resulte
aplicable la invencion o innovacién; y sugerir qué tipo de empresasguoiiteresarse en

obtener una licencia para la explotacion de la invencion.

71. Cuando se trate de una invencion, la oficina de la universidad encargada del
licenciamiento de tecnologia debe considerar, al recibir la notificacion, si la ireesi
susceptible de proteccion juridica y, en su caso, debe determinar la forma adecuada de
proteccion de acuerdo con la naturaleza del invento.

72. Envirtud de que no es comun que en las universidades de México exista una oficina
encargada ddicenciamiento de tecnologia, en este proceso puede ser de gran utilidad el

papel que desempenia el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en coordinacién con los
despachos dedicados al ejercicio del Derecho de la propiedad intelectual en México.

73. La proteccion juridica de las invenciones generalmente obedece a la intencién de las
universidades de licenciar o transferir la nueva tecnologia o invencion, de ahi que un punto de
singular importancia en el tema consista en la definicion grdgihacion del licenciatario.
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74. Para ello no existen reglas de caracter general e invariable, y a pesar de que la
experiencia indica que a menudo son pocas las empresas con voluntad de invertir en
tecnologias o invenciones provenientes de usidades, toda vez que es amplio el tiempo en
gue se conocera si el producto es o no exitoso. El aparente obstaculo para encontrar a un
potencial licenciatario puede superarse mediante el adecuado empleo de provechosos
instrument((])As como la publicidad detiecnologia disponible que ha sido desarrollada por la
universidad:

75. El proceso de licenciamiento de tecnologias desarrolladas en universidades reviste una
especial complejidad. Segun Alberto Bercovitalgunos de los factores que detienerse
en cuenta en este particular y significativo tipo de licenciamiento son los siguientes:

e Esimportante definir la etapa del desarrollo tecnolégico a partir de la cual se inicia
la colaboracién entre la universidad y el sector productivo, en virtud de que ésta
puede ocurrir desde la formulacién de hipétesis iniciales en adelante.

76. En consecuencia, se deben acordar en principio las bases sobre las cuales se va a
suministrar el conocimiento a potenciales explotadores o financieros ext&naste punto,
los acuerdos de confidencialidad son un requisito indispensable previo al licenciamiento.

77. Especificamente, mediante el acuerdo de confidencialidad el licenciatario potencial
tomara conciencia de que esta recibiendo inforgraconfidencial que no puede ser utilizada
ni divulgada sin la autorizacién de la universidad y, ademas, se preservara la posible
patentabilidad del invento.

78. El acuerdo de confidencialidad debe revestir como formalidad minima el que seecelebr
por escrito.

79. En el sistema juridico mexicano, los acuerdos de confidencialidad tienen plena eficacia
juridica y, tratAndose de secretos industriales, éstos cuentan con una amplia proteccién en la
Ley de la Propiedad Industrial, pues coregto a ésta, el despojo, la divulgacién y la

utilizacién no autorizada de los secretos industriales constituyen delitos y originan la
obligacion del pago de dafios y perjuicios.

80. Sin embargo, este acuerdo previo de confidencialidad de ninguma fsustituye a los
posteriores contratos de licencia de secretos industriales o a los contratasie®ow, en los

cuales ya se deben establecer las reglas no sélo para permitir el acceso a la informacién (como
ocurre en los acuerdos de confidencialijatho ademas las reglas para la explotacion de la
informacion:

e Silaetapa en la que va a ocurrir el licenciamiento es la del desarrollo de una idea
que tiene una aplicacién practica que ya puede ser considerada como invencion,
debe analizarse la podlidiad de obtener la patente correspondiente. Ahora bien,

BLOOM, Mark G.: “University and other Licensing: an ldgir's Perspective.” Franklin Pierce Law
Center. Advanced Licensing Institute. Concord, NH, 2001.

BERCOVITZ, Alberto: “Nociones sobre patentes de invencién para investigadores universitarios.”
Ed. UNESCO/CRE COLUMBOS. 12, ed. Espafia, 1994.
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la proteccion de una invencion mediante patentes debe ser vista también como un
proceso, en el cual se define el pais o los paises en los que se va a solicitar la
patente y el financiamiento del gattamiento.

81. El gasto que puede involucrar la proteccion de un invento mediante patentes puede ser
alto si se hace en varios paises, pero la universidad debe considerar que la titularidad de la
patente le permitira participar en la explotacia del invento como titular y licenciante de la
patente.

82. En este sentido, la decision acerca de patentar el invento o ceder a terceros el derecho de
patentarlo es crucial para la universidad en esta etapa del proceso. Sin embargo, para
soluconar esta disyuntiva se pueden buscar acuerdos que permitan a la universidad obtener
los fondos necesarios para patentar, a cambio de comprometer parcialmente los derechos
sobre el invento y de alguna forma conservar el derecho de participar en la exylataic

invento patentado.

e A pesar de las complicaciones que puede involucrar el proceso de patentar, la
solicitud o solicitudes correspondientes deben presentarse lo mas pronto posible,
tomando en consideracién que en general la patente es constititiemathos,
por lo que es otorgada al primero que la solicita.

83. En este proceso, resultan de vital importancia los tratados internacionales, como el PCT,
y los principios fundamentales reconocidos internacionalmente, como son el derecho de
prioridad establecido en el Convenio de Paris, o bien la vigencia de la novedad durante los
doce meses siguientes a la fecha en que se hizo publico el invento. Sin embargo, para el
adecuado manejo de estos tratados y las ventajas que de ellos se denvayjaportante

contar con la asesoria de un experto en proteccion de la propiedad industrial:

e Siapesar de las ventajas de la proteccion mediante patente se decide no patentar,
entonces la siguiente decision debe ser la publicacién del invento parh que e
mismo pierda novedad en perjuicio de terceros que pudieran estar interesados en el
patentamiento del mismo;

e Cuando se tiene un desarrollo tecnoldgico con potencial de explotacion, la
universidad debe decidir, de acuerdo con una multiplicidad de fac®msbe
transferirlo y si serd a través de cesion, venta o licencia.

84. Tanto en la venta como en la licencia, lo primero sera fijar el precio de la venta o el
monto de las regalias por la licencia. Esto no es un problema Unico de la teactate
conocimiento tecnologico de las universidades, pero si se agudiza en este caso en particular,
ya que las instituciones educativas o de investigacion no tienen la experiencia ni los minimos
referentes para la determinacion de estos elementos.

85. Independientemente del monto, por lo general es mas conveniente establecer un sistema
de regalias que permita a la universidad participar de los que se obtengan por la explotacién
del invento:

e Sise decide transferirla tecnologia mediante licemégnto, las clausulas
contractuales de éste seran las mismas que en cualquier otra licencia de tecnologia,
pues el contenido del contrato estara determinado por la voluntad de las partes.
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86. Sin embargo, en caso de conflicto, si es posiblelgumaturaleza y los fines de interés
publico de las universidades sean tomados en consideracion en la interpretacion del contrato
por las autoridades judiciales.

e Engeneral no se recomiendan las licencias exclusivas a los licenciantes. Sin
embargo, en ataso de las universidades, es probable que la exclusividad sea la
Unica forma de lograr la vinculacién con el sector productivo, principalmente
cuando se trata de una universidad, como la mayoria, que no tiene una politica de
licencias bien establecida.

87. Sin embargo, existen mecanismos para menguar los efectos negativos que la
exclusividad puede representar para la universidad, como el aumento en el monto de la
regalia, el pago de una regalia minima y los montos minimos de produccién consitoequ
para mantener la exclusividad:

e  Envirtud del vinculo entre la universidad y el sector productivo, en el cual la
transferencia de tecnologia se da en ambos sentidos, en los contratos de licencia de
tecnologias desarrolladas por universidades es mpygitante establecer acuerdos
claros acerca de la titularidad y la explotacion de las mejoras que se hagan a la
tecnologia licenciada;

e En el contrato de licencia se deben regular lo mas amplia y claramente posible los
puntos relacionados con la terminatidel contrato: causas de terminacion,
consecuencias de la terminacién, procedimientos de terminacién, subsistencia de
derechos y obligaciones posteriores a la terminacion, penas convencionales,
etcétera.

88. Sibien la terminacion del contrats @n tema especialmente delicado en cualquier
contrato de licencia, se complica mas tratandose de una licencia de tecnologia desarrollada
por la universidad, puesto que como ya se ha expresado, en este caso particular la licencia
debe ser vista como un preso y la regulacion de sus fases deben quedar recogidas en el
contrato de licencia. Por lo tanto, la licencia debe establecer las consecuencias de la
terminacién del contrato en cada una de las diferentes fases del proceso de licenciamiento.

e Como una egepcion a la voluntad de las partes, la cual no es privativa de los
contratos de licencia de tecnologias desarrolladas por universidades, se debe
considerar la legislacion antimonopolios, a la luz de la cual se pueden revisar y
anular los acuerdos contraeles que a tenor de la ley puedan afectar la libre
competencia. En algunas clausulas de los contratos de licencia se debe tener
especial cuidado de no infringir los principios de la competencia econdémica,
puesto que las licencias de tecnologia merecanespecial atencion de las
autoridades de la competencia en virtud de la importancia que el avance
tecnoldgico tiene actualmente para el desarrollo econémico.

89. Sin embargo, tratdndose de licencias en las que intervienen las universidades, las
autoridades de la competencia deben considerar la especial naturaleza del vinculo entre la
universidad y el sector productivo y el interés publico de esta relacion, para determinar si un
determinado acuerdo debe o no anularse o sancionarse.
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90. Por otra parte, particularmente para los licenciatarios, es conveniente que den respuesta
a los siguientes cuestionamientos para determinar la viabilidad y la conveniencia de celebrar
un contrato de licencia sobre tecnologias desarrolladas por univeridades

VI.

EN RELACION CON LA PROTECCION DE LA TECNOLOGIA. Sila Universidad
ha presentado solicitudes de patente en todos los mercados que revisten importancia
para la tecnologia;

EN RELACION CON LA NOVEDAD DE LA TECNOLOGIA. Si los investigadores
universitaros han publicado sus ideas antes de la presentacion de las solicitudes de
patente. En caso afirmativo, cuando las han publicado;

EN RELACION CON LA VIABILIDAD DE PROTECCION DE LA TECNOLOGIA.
Si se ha sido llevado a cabo un andlisis para determinaokibifidades de concesion
de las solicitudes de patente;

EN RELACION CON LAS FORMAS DE PROTECCION DE LA TECNOLOGIA. Si

la patente es la forma mas adecuada de proteccion de la tecnologia que se va a licenciar,
o0 si ésta debe protegerse como secreto im@listierecho de autor, registro de variedad
vegetal o alguna otra,

EN RELACION CON LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS. Sitodos los
inventores e instituciones involucrados han cedido sus derechos sobre la tecnologia;

EN RELACION CON EL ALCANCE DE LA TECNOIOGIA. Si el proyecto requiere
acceso a materiales o informacion que no estan cubiertos por la licencia de tecnologia;

EN RELACION CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGIA Y EL PAGO DE
REGALIAS. Si el licenciatario explotara la tecnologia en combinacion con otras
tecnologias y como afectara a la distribucién de regalias;

EN RELACION CON LA CONTRAPRESTACION DE LA LICENCIA. Si, ademas de
los acuerdos de consultoria o de las politicas de reparto de regalias, hay otros incentivos
gue un licenciatario pueda ofrecéiraventor;

EN RELACION CON LA VALIDEZ Y ALCANCE DEL CONTRATO. Silas
politicas de propiedad intelectual de la universidad han sido examinadas por el abogado
del licenciatario;

EN RELACION CON LA VALIDEZ DEL CONTRATO. Si quien esta contratando por
pare de la universidad tiene facultades para obligarla en un contrato de licencia.
CONCLUSIONES

La tecnologia tiene mas que nunca gran importancia en la actualidad, ya que de ella

depende el crecimiento de los negocios privados y, a nivel macroeconéhpoogeso
y desarrollo de los paises.

BLOOM, Mark G.: Op. cit. Concord, NH, 2001.
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La investigacion cientifica es parte integrante del sistema productivo, en virtud de la
vinculacion que actualmente existe entre el conocimiento cientifico y tecnoldgico. Por
lo tanto, el fortalecimiento de los séshas de ciencia y tecnologia adquiere un papel
fundamental en las politicas de desarrollo.

En este entorno, la funcion de las universidades adquiere una nueva dimensién pues
constituye la fuente primaria de conocimiento cientifico y tecnoldgico que megde
utilizado, explotado y comerciado en los sectores productivos.

Para que la Universidad cumpla con esta nueva funcion, es indispensable que se
establezca una vinculacién definida y organizada entre la universidad, el Estado y el
sector productivo.

Unode los elementos fundamentales en las relaciones entre la universidad y el sector
productivo es la transferencia de tecnologia que fluya entre ambos sectores y que en
gran parte es posible a través de acuerdos de licencia de tecnologia.

El conocimiento yuso de los sistemas juridicos de propiedad intelectual por parte de las
universidades, son un elemento fundamental para la proteccion del conocimiento
cientifico y tecnolégico generado por éstas y su ulterior transferencia al sector
productivo.

Los contatos de licencia de tecnologias desarrolladas por proyectos universitarios de
investigacién tienen todos los elementos de los contratos de licencia de tecnologia, pero
con las caracteristicas propias derivadas de la naturaleza y los fines de las urdesysida
complementandose con la naturaleza y los fines del sector productivo. Por lo tanto, en
la negociacion y formalizacion de estos contratos de licencia, deben tenerse en cuenta
las caracteristicas especiales de la relacion entre las universidadesnplesas.

[Fin del documento]
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