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RESUMEN

1. Enladecimotercera sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP),
celebrada en Ginebradel 23 al 27 de marzo de 2009, €l SCP pidi6 ala Secretariade la OMPI
la preparacion, paralasiguiente sesion del SCP, de estudios preliminares sobre otras dos
cuestiones, a saber, latransferencia de tecnologiay |os procedimientos de oposicion. En €
presente documento se examinan fundamental mente las cuestiones de latransferencia de
tecnol ogia que guardan relacion con € sistema de patentes. En ese sentido, se contextualizan
varias cuestiones relativas a la transferencia de tecnologia de manera global y no se ofrecen
conclusiones.

2. Trasunaintroduccién general, en e Capitulo Il se ofrece un panorama general dela
transferencia de tecnologia. En ese apartado se describe la transferencia de tecnologiaen
contexto de lainnovacién y, en particular, se explican distintos mecanismos, viasy
procedimientos a ese respecto. Asimismo, se examinan distintos tipos de partes que pueden
participar en latransferencia de tecnologia.

3. Enée Capitulo Il se exponen las bases de la transferencia de tecnologia a escala
internacional, un tema que figura sin cesar en laagendainternaciona. En ese apartado se
mencionan brevemente |os debates que tuvieron lugar en los decenios de 1970y 1980, y se
ofrecen agunas reflexiones sobre el entorno internacional actual.

4. Ené€ Capitulo IV se describen algunos problemas de politica ala hora de fomentar la
transferencia de tecnologia. Las dificultades a evaluar objetivamente |a cantidad de los
conocimientos transferidos, la complejidad del proceso de transferenciay 10s numerosos
factores relativos a ese proceso son agunos de los principal es problemas que afrontan los
encargados de formular politicas. Aunque no es posible establecer una unica politica que se
adapte atodos |os paises, en e documento se estudian algunas cuestiones y problemas
comunes en torno alatransferencia de tecnologia.

5. Enéd Capitulo V se examina especificamente la transferencia de tecnologia en relacion
con el sistema de patentes. En ese apartado se describe lamanera en que €l sistemade
patentes puede contribuir alatransferencia eficaz de tecnologia si funciona en lamanera
prevista. Asimismo, se describen varias posibilidades de explotacion de los derechos que
confieren las patentes afin de indicar lafuncién que desempefian estas Ultimas en € contexto
de latransferencia de tecnologia. Aungue no es posible al parecer extraer pruebas
concluyentes respecto de larelacion existente entre la proteccion por patente y latransferencia
de tecnologia, en el documento se exponen a gunas conclusiones de estudios econdémicos en
los que se examinan |os efectos de |os derechos de propiedad intelectual (P.1.), en particular
en lo concerniente alas patentes, el comercio, lasinversiones extranjeras directas (IED) y la
concesion de licencias. Existen diferencias en € uso de la propiedad intelectua y otros
mecani smos de uso exclusivo en &l dmbito de las empresas, 10s sectores y los paises. Si bien
una unica politica de derechos de P.I. quiza no ofrezcala solucion adecuada atodos |os
paises, en el documento se estudian algunas cuestiones y problemas comunes a ese respecto.

6. Ene Capitulo VI se describen |os acuerdos internaci onal es pertinentes, como el
Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos multil aterales sobre el medioambiente, en cuyo
marco se ha examinado la funcion de los derechos de P.I. en latransferencia de tecnologia.
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7.  Encuanto a Capitulo VI, setrata de un examen mas detenido de |os distintos aspectos
del sistema de patentes y la manera en que pueden influir en el proceso de transferencia de
tecnologia. Por medio de |as patentes se define €l alcance y latitularidad de latecnologiaen
cuestion, y esta Ultima se divulga plenamente. Las patentes tienen que ver directamente con
latransferenciatacita de tecnologiay |la transferencia de tecnol ogia por medio de contratos de
licenciay de cesion de derechos. Al mismo tiempo, €l uso abusivo o indebido de los derechos
exclusivos de patente repercutira negativamente en latransferencia de tecnologia. Por lo
tanto, se dispone de varios mecanismos destinados a establecer €l equilibrio entre los
productores y los usuarios de latecnologiay aimpedir € uso abusivo o indebido de los
derechos exclusivos. Ese tipo de mecanismos estan presentes tanto dentro como fuera del
sistema de patentes (por gjemplo, en las excepciones y limitaciones de los derechos y en la
legislacion sobre competencia). Ademés, 10s expertos en P.l. desempefian una funcion
importante en la transferencia de tecnologia

8.  El Capitulo VIII constituye un capitulo independiente sobre |os vincul os de cooperacion
entre el sector publico y € privado, ya que lafuncion de la propiedad intelectual en la
transferencia de tecnologia que tiene lugar entre universidades y organismos de investigacion
publicos, por unaparte, y el sector privado, por otra, ha cobrado recientemente mayor
importancia en € &mbito internacional.

9. End Capitulo IX se subrayan varios gjemplos de herramientas técnicas y marcos
institucionales que facilitan e uso eficaz de lainformacién sobre patentes en el contexto dela
transferencia de tecnologia.

10. Por ultimo, en e Capitulo X se describe laimportancia de |a transferencia de tecnol ogia
alahorade responder alos desafios que plantea el desarrollo a escalamundial. En ese
contexto, en el documento se da cuenta brevemente de las recomendaciones formuladas en €
marco de la Agendade la OMPI para el Desarrollo.
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.  INTRODUCCION

11. Enladecimotercera sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP),
celebrada en Ginebradel 23 al 27 de marzo de 2009, €l SCP pidi6 ala Secretariade la OMPI
la preparacion, paralasiguiente sesion del SCP, de estudios preliminares sobre otras dos
cuestiones, a saber, latransferencia de tecnologiay |os procedi mientos de oposicion.

12. El Comité entiende que esas cuestiones no deben considerarse prioritarias respecto de
las demas cuestiones recogidas en € listado que se elabord durante la duodécimay
decimotercera sesiones del SCPy que figuran en el Anexo del documento SCP/13/7 (véase €
parrafo 8.c) del documento SCP/12/4 Rev.).

13. En consecuencia, la Secretaria ha preparado € presente documento como estudio
preliminar de la cuestion de latransferencia de tecnologia para la decimocuarta sesién del
SCP, que se celebraradel 25 al 29 de enero de 2010.

14. En € presente documento se examinan fundamentalmente las cuestiones de la
transferencia de tecnologia que guardan relacion con € sistema de patentes. En la primera
parte del documento se ofrece una descripcion general de latransferencia de tecnologia, que
comprende |a transferencia de capaci dades técnicas, conocimientos especializados y secretos
comerciales, afin de subrayar lafuncion que desempefia el sistema de patentes en ese tipo de
actividad. Cabe observar que en este documento no setratade las cuestionesrelativas ala
estimulacion y promocion de lainnovacion, aunque esas cuestiones estan vinculadas
intrinsecamente ala transferencia de tecnologia. En primer lugar, lainnovacion tiene lugar
antes de que se produzca la transferencia de tecnologia. Ademas, cabe considerar que la
transferencia de tecnol ogia puede efectuarse tnicamente cuando el adquirente poseala
capacidad de absorcion necesaria para desarrollar ulteriormente la tecnologia adquirida.

15. Enladuodécimasesion del SCP, se aclar6 que el sistema de trabajo del Comité, a saber,
el procedimiento de avanzar por diversas vias, entre ellas la preparacién de estudios
preliminares, se acordaba con € fin de elaborar €l programa de trabajo del SCP (véase €
parrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). Teniendo en cuenta esos antecedentes
concretos, en € estudio preliminar se sitlian en el debido contexto varias cuestiones surgidas
en el marco del sistema de patentes en relacion con la transferencia de tecnologia de manera
globa y no se ofrecen conclusiones.

II. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: PANORAMA GENERAL

16. El término “transferencia de tecnologia’ puede entenderse en un sentido limitado o
amplio cuando se utilizaen el contexto de la propiedad intelectual, especialmente, en €
ambito de las patentes. Entendida de manera amplia, latransferencia de tecnologia es una
serie de procesos destinados a compartir ideas, conocimientos, tecnologias 'y capacidades con
otro particular o institucion (por € emplo, una empresa, una universidad o un organismo
gubernamental) y la adquisicion por la otra parte de esas ideas, conocimientos, tecnologias 'y
capacidades. En € contexto de latransferencia de tecnologia del sector publico y delas
universidades al sector privado, e término “transferencia de tecnologia’ se utilizaaveces en
sentido més estricto: se trata de un sinénimo de “comercializacién de tecnologia’ mediante €l
cual se aplican los resultados de investigaciones cientificas basi cas ef ectuadas por
universidades y organismos de investigacion publicos a los productos comerciales y practicos
de empresas privadas que tienen como destino el mercado.
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17. Gracias alatransferencia de tecnologia aumenta el caudal de conocimientos del
adquirente que constituye la base para desarrollar y explotar ulteriormente la tecnologia en
nuevos productos, procedimientos o aplicaciones. Para el adquirente, la absorcion de nueva
tecnologia es uno de los factores esencial es que mejoran su competitividad en el mercado. En
realidad, la superioridad técnica no garantiza necesariamente € éxito del producto en €
mercado y unos beneficios extraordinarios (no es sino uno de los factores que determinan en
altimo término el éxito del producto). Lared de comercializacion, las estrategias de marcas,
los conocimientos empresariales y comerciales, como lainformacion relativaalas
preferencias de los consumidores, |as tendencias del mercado y las informaciones detalladas
sobre los clientes, constituyen todos ellos elementos pertinentes para el éxito comercial. Sin
embargo, no cabe negar laimportancia de latecnologia ala hora de afiadir valor a productos y
servicios en laeconomia de mercado. Latransferencia de tecnologia contribuye a afiadir
valor en la cadena comercial, fomentala competividad y produce una mejor calidad de vida.
En consecuencia, normalmente la transferencia de tecnol ogia promueve la difusion y creacion
de nuevos conocimientos y tecnologias en la sociedad en genera. El receptor de latecnologia
estara capacitado para obtener tecnologias pertenecientes al dominio publico de laamplia
serie de conocimientos disponibles y adaptarlas a sus propias necesidades. Cuando se
transfiere la tecnologia por medio de un acuerdo voluntario suscrito entre e titular y el
adquirente, se fomenta asimismo la cooperacion y la colaboracion entre | as partes.

18. Demaneraindirecta, en términos generales la transferencia de tecnologia enriquece la
base tecnol 6gica de una sociedad o pais determinado, que se considera por |o general €
catalizador del crecimiento econémico nacional. De ese modo, quiza contribuya a fomentar
los conocimientos técnicos y especializados en el pais en cuestion, promoviendo la creacion
deindustrias locales y la competitividad en e mercado mundial.

19. Cond fin dedar e salto alaeconomia basada en los conocimientos, la asimilacion de
conocimientos y la creacion de nueva tecnologia se han convertido en elementos
fundamentales para que las empresas sobrevivan y crezcan en los mercados donde se fomenta
constantemente la competencia a nivel nacional e internacional. En consecuencia, muchas
empresas han invertido en la creacién de conoci mientos en tanto que objetivo prioritario de la
politicay estrategia de un pais en e ambito econdmico, tecnoldgico y de desarrollo. Por
decirlo simplemente, existen dos maneras de adquirir nuevatecnologia. mediante la creacion
de tecnol ogia propia o la adquisicion de tecnologia gena. Mediante la creacion de tecnologia
propia quiza se tenga la ventgja de poder controlar més adecuadamente la duracion, €l alcance
y la cobertura geogréfica de la tecnologia desarrollada por medio de la proteccion de la
propiedad intelectual, incluidos los secretos comerciales. Asimismo, de ese modo se evita
depender de tecnologias de creacion g enas que son propiedad de terceros. Por otra parte, los
gastos de inversion en investigacion y desarrollo pueden resultar onerosos y no existen
garantias de que esas inversiones produzcan resultados fructiferos. Ademas, quiza pase
mucho tiempo hasta que una empresa llegue a adquirir la experiencia necesaria en el ambito
de latecnologia objeto de lainvestigacion. A veces, no se trata de una opcion viable debido a
gue la capacidad técnica de los competidores y el mercado se desarrollan mucho méas
rapidamente que las investigaciones propias.

20. Laotravia, esdecir, laadquisicion de tecnologia gena, constituye de hecho la opcién
adecuada si 1atecnologia necesaria esta disponible y es accesible de manera menos
arriesgada, y més eficaz y econdmica. Aunque no cabe negar laimportancia de latecnologia
de creacion propia para mantener un margen de competividad, son muchos quienes reconocen
laimportancia que posee la transferencia de tecnol ogia para € sistema de innovacion debido
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en parte alos cambios producidos en |os entornos tecnol 6gicos y econdmicos. En primer
lugar, latecnologia es cada vez mas complgay se desarrolla en un entorno intersectorial que
vamés aladelos anbitostradicionales. Lacomplegjidad de latecnologia utilizada en los
productos exige gque | as empresas cooperen con otras que poseen conoci mientos
especializados en otros ambitos de latécnica. En segundo lugar, laintegracion de los
mercados nacionales e internacional es gracias a su constante liberalizacion y
desreglamentacion fomenta la competenciaen e ambito nacional e internacional. En
determinados ambitos de la tecnologia, es tan fuerte la competencia existente que aparecen
periddicamente en e mercado, en ciclos reducidos, nuevos productos que poseen nuevas
funcionesy disefios. A fin de mantenerse ala par del desarrollo tecnoldgico y la competencia
mundial, la adquisicion de tecnologias ajenas permite alas empresas ir méas alla de su propia
I+D para hallar |as tecnol ogias més adecuadas e incorporarlas a su propio entorno. En
consecuencia, aungue muchas empresas han venido integrando en sus procesos de innovacion
lainnovacion internay la adquisicion de tecnologia gjena, este Gltimo mecanismo se utiliza
cada vez mas de manera estratégica como parte del modelo de negocios genera de las
empresas. Muchas empresas privadas han estudiado |a posibilidad de aplicar mecanismos de
innovacion colectivay conjunta. Haciendo uso de los conocimientos especializados del
transmitente y del adquirente, pueden obtenerse beneficios mutuos de la cooperacion
estratégica entre las dos partes.

21. El proceso de transferencia de tecnol ogia consi ste fundamentalmente en e trasvase de
conocimientos de una persona a otra, independientemente de que € transmitente o €
adquirente sea un particular, una empresa, pequefia 0 grande, una universidad, unainstitucion
de investigacion u cualquier otra parte.’ Ese trasvase de conocimientos puede tener lugar por
medio de las vias que se describen a continuacion. Esas vias no son exhaustivas ni se
excluyen mutuamente, puesto que pueden explotarse varias de ellas a mismo tiempo.

22. Por medio del dominio publico: Cualquiera puede utilizar y aprovechar ideas e
innovaciones sobre las que ninguna persona gjerce derechos de propiedad. En €l caso de una
patente otorgada en un pais determinado, unavez que la patente expira o se abandona en ese
pais 0 en un pais en que no se haya otorgado o en & que no tenga efectos juridicos, no es
necesario obtener el consentimiento del titular para explotar lainvencion patentada. Sin
embargo, cabe observar que si |a explotacion de lainvencion patentada infringe los derechos
de otra patente valida que reivindica un a cance més amplio de latecnologia de que forma
parte lainvencion en cuestion, se requiere la autorizacion del titular de la patente mas general
para explotar lainvencion que ha dgjado de estar protegida. Las tecnologias que forman parte
del dominio publico pueden transferirse por medio de publicaciones y documentos técnicos o
mediante productos que exhiban |as tecnologias en cuestion. Por g emplo, es posible
transferir tecnologia estudiando y examinando las tecnologias utilizadas en e producto
adquirido (Ia denominada retroingenieria). Sin embargo, para efectuar esaformade
transferencia es necesario que e adquirente disponga de |a capacidad de absorcidn necesaria
para examinar, comprender e imitar las tecnologias integradas en € producto. Normalmente,
tiene lugar un proceso de aprendizaje en € que se incrementa la capacidad de absorcion por
tanteos y sucesivas aproximaciones.

! John Barton, “New Trendsin Technology Transfer — Implication of National and International

Policy”, ICTSD Issue Paper N° 18, 1.4.
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23. Por medio de propiedad tangible e intangible: Latransferenciay adquisicion de
tecnol ogia puede tener lugar mediante la transferencia de latitularidad de |a propiedad, por
giemplo, laadquisicion de lineas de produccion, la compra de unafébricao lafusiony
adquisiciéon de unaempresa. En muchos casos, esos activos tangibles guardan relacion de
maneraimplicitay explicita con determinados conocimientos tecnol égicos. En €l caso delas
fusiones y adquisiciones, latransferencia de activos intangibles como las patentes, tendra
lugar normalmente junto con la transferencia de activos tangibles. Esta circunstancia
permitirda nuevo titular de la patente obtener derechos exclusivos paraimpedir que otros
utilicen, fabriquen, etc. lainvencion patentada sin su autorizacion. Sin embargo, lamera
adquisicién de una patente como tal quiza no tenga tantaimportancia ala hora de transferir
conocimientos tecnol dgicos al nuevo titular de la patente, puesto que lainformacion

tecnol 6gica relativa a esa patente ya habra sido publicada por la oficina de patentes en
cuestion. Por otraparte, el “uso” real de latecnologia patentada por parte del nuevo titular
puede traducirse en un conocimiento mas adecuado de la tecnol ogia pertinente y en la
adquisicion de conocimientos técnicos especializados en relacién con esa tecnologia.®

24. Por medio delaconcesion delicencias de tecnologia: Las licencias de tecnol ogiatienen
gue ver principa mente con las patentes, |0s secretos comerciaes y |os conocimientos
especializados. Por decirlo simplemente, en & contexto de la propiedad intelectual, la
licencia constituye la autorizacién del titular de los derechos de P.1. (por € emplo, una patente)
a otra parte para gjecutar una o mas actividades amparadas por derechos exclusivos con
arreglo alas cldusulas y condiciones acordados, como el importe de las regalias, laduracion
delalicencia, la cobertura geografica, €l alcance del uso, etcétera. Lalicencia de patente
como tal Unicamente constituye la autorizacién a utilizar |atecnologia patentada de manera
especifica. Sin embargo, como se ha sefialado anteriormente, el uso real de latecnologia
patentada por parte del licenciatario puede facilitar la comprension de la tecnologia pertinente
y fomentar la capacidad del licenciatario para absorber nueva tecnologia.

25. Engenerd, € licenciante esta interesado en |los beneficios comerciales derivados del
pago de regalias por parte del licenciatario. Por lo tanto, le conviene asegurarse de que €
licenciatario pueda explotar adecuadamente la tecnologiay obtener beneficios econdmicos.
Dicho de otro modo, redunda en interés del licenciante que € licenciatario adquieratodos los
conoci mientos necesarios, incluso 1os conoci mientos tacitos que quiza no sean obvios a partir
del documento de patente, para utilizar satisfactoriamente la tecnol ogia patentada a escala
comercial y de manerarentable. Por |o tanto, |os secretos comerciales y |os contratos sobre
conoci mientos técnicos estan vinculados a menudo alas licencias de patentes.

26. Laslicencias de tecnologia desempefian una funcién esencial en los acuerdos de
empresa conjuntay en los acuerdos de investigacion conjunta, que constituyen asimismo
medios importantes para la transferencia de tecnol ogia de manera que ésta satisfaga a todos.
En un mundo cada vez mas complejo, lainnovacion y larapida capacidad de respuesta ante el
mercado se consideran elementos fundamental es para la competitividad mundial. Esos
factores han contribuido al desarrollo de diversas iniciativas para abordar lainvestigacion de
manera mas colectiva a diferentes niveles, con €l objetivo de lograr la excelencia en proyectos

En los paises en que se contemplan excepciones de amplio alcance respecto de los derechos de
patente, quiza sean menos importantes |as ventgjas obtenidas mediante la adquisicion de una
patente. Sin embargo, quiza existan determinados conoci mientos especializados que se
obtienen Unicamente mediante e uso de latecnol ogia a escala comercial, 10 que no es posible
con arreglo alas excepciones con fines de investigaci on.
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y redes de investigacion capaces de atraer ainvestigadores e inversiones. Las empresas
conjuntasy las iniciativas de investigacion conjunta promueven €l intercambio de
conocimientos, conocimientos especializados y |a capacidad técnica de los investigadores que
participan en €l proyecto conjunto y estimulan la creacion de nuevas ideas gracias a
intercambio de conocimientos.

27. Por medio de servicios de tecnologia: Una manera de obtener tecnologiay
conocimientos especializados que no existen en e seno de la empresa consiste en adquirir esa
tecnologia 0 esos conocimientos de expertos por medio de contratos. Un experto
independiente 0 una empresa consultora pueden rendir servicios que complementen la
planificacion y adquisicion de tecnologia. Igualmente, cabe suscribir un acuerdo de servicios
de investigacion con una empresa especializada en ese campo a partir del cual laempresa
adquirente puede comprar |os resultados obtenidos. Si ambas partes estan de acuerdo, es
posible suscribir un contrato que permitaa adquirente de la tecnol ogia contratada obtener su
titularidad.

28. Por medio deinversiones unilaterales: Cuando €l titular de latecnologia efectia una
inversion unilateral se producen determinados efectos de transferencia de tecnologia. Por
giemplo, las inversiones extranjeras directas (IED), como las que realiza una empresa que
monta unalaboratorio de 1+D en otro pais, pueden influir en la transmisién de conocimientos
tecnol 0gicos a investigadores e ingenieros del pais en cuestion. Para una empresa que estudie
laposibilidad de invertir en otro pais, las |ED tienen la ventgja de conservar latecnologia en
manos de laempresa afiliada. Sin embargo, no deben subestimarse la emigracion permanente
o temporal de investigadores e ingenieros (titulares de latecnologia) al otro paisy los efectos
indirectos que pueden tener lugar en las empresas nacionales en forma de posible
transferencia de conocimientos por vias tacitas (véase mas adelante). En el contexto nacional,
la creacion de un centro de I+D en unalocalidad puede tener efectos beneficiosos paralos
investigadores e ingenieros de esaregion (por gemplo, los investigadores de una universidad
técnicade laregion).

29. Por viasté&citas: Los conocimientos técnicosy especializados pueden transferirse
observando las actividades de otros (como en el caso de |os aprendices que aprenden distintas
técnicas observando alos profesionales). En el contexto de la transferencia de tecnologiaa
escalainternacional, en un documento de investigacion se da a entender que € aprendizaje en
lapracticay e posterior movimiento de personal constituyen vias importantes de transmision
de conocimientos.® En ese documento se considera que el movimiento internacional de
personas podria desempefiar una funcion mucho mas amplia alahora de fomentar la
transferencia de tecnologia a escala internacional .*

30. Independientemente de laforma que adopte la transferencia de tecnologia, para
transferir conocimientos es necesario que € adquirente posea la suficiente capacidad de
absorcién para comprender y adaptar la tecnologia a sus propios fines, amenudo en un

Bernard Hoekman, Keith Maskus, Kamal Saggi “ Transfer of technology to developing
countries: unilateral and multilateral policy options’, World Bank Policy Research Working
Paper 3332, junio de 2004.

Para evitar lafuga de cerebros, |os autores proponen fomentar el movimiento internacional de
personas con carécter temporal, dotando de un entorno adecuado a quienes regresan a pais para
que puedan aplicar sus capacidades, 10 cual a su vez dependera del climade inversiones
existente.
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entorno especifico. Por lo tanto, al tratar de la manera adecuada de llevar acabo la
transferencia de tecnologia, en varios informes se hace hincapié en laimportancia crucia que
conlleva desarrollar la capacidad del adquirente por medio delaeducaciony lal+D y la
creacion de organismos adecuados a ese respecto.”

31. Existen distintas estrategias, mecanismos y formas de transferencia de tecnologiaen
funcion del tipo de tecnologia que ha de transferirse. Por g emplo:

— s latecnologia es objeto de derechos exclusivos (por ejemplo, protegida por
patentes o secretos comerciaes) o no (es decir, si pertenece a dominio publico o
se trata de tecnol ogia respecto de la que han expirado las patentes);

— s latecnologia es unatecnologia madura que puede ser relativamente facil de
absorber o unatecnol ogia de vanguardia que conlleva amplios conocimientos
técnicos y capacidades que se dan por supuestos,

— ¢ yaexiste latecnologia que ha de transferirse 0 ha de desarrollarse en € futuro,
por gjemplo, mediante la investigacion conjunta;

— s sedispone de unatecnologia alternativa eficaz en funcién de | os costos.

32. Latransferenciade tecnologia puede tener lugar entre distintas partes. Latecnologia
puede transferirse entre distintas partes del sector publico, entre una parte del sector publico y
otradel sector privado, y entre distintas partes del sector privado. En principio, tanto si una
parte procede del sector privado como del pablico, latransferencia de tecnologiatiene lugar
cuando se satisfacen las “ necesidades’ del transmitente y del adquirente. En el sector
privado, cabe crear esas “necesidades’ por medio de mecanismos de mercado y de la
competenciaen € mercado. Sin embargo, la competencia en el mercado quiza no constituya
el estimulo adecuado para que los titulares de la tecnologia del sector publico transfieran sus
conocimientos técnicos especializados. Muchos institutos y universidades de investigacion
del sector publico g ecutan labores basicas de investigacion, pero no se dedican a
comercializar sus resultados. En |os Ultimos tiempos, se han hecho esfuerzos por estudiar las
posibilidades de transferir a sector privado |os resultados de investigaciones basicas
realizadas por € sector publico, afin de que aquel sector los aplique a productos comerciales
de indole practica.

I1l. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A ESCALA INTERNACIONAL

33. Latransferenciade tecnologia puede tener lugar en el ambito nacional o internacional.
Como por lo general se dispone de un mayor caudal tecnoldgico en € ambito internacional
gue en e nacional, la adquisicién de tecnologia en este tltimo ambito constituye la solucion
natural para obtener nuevatecnologiay fomentar innovaciones basadas en |a tecnologia

Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectual, “ Integrando |os derechos de propiedad
intelectual y lapolitica de desarrollo”. De los datos disponibles se desprende que la capacidad
de las empresas nacionales para absorber tecnol ogia de otros paises depende de la existenciade
mecanismos internos de 1+D (Rod Falvey y Neil Foster “Therole of intelectua property rights
in technology transfer and economic growth: theory and evidence”, UNIDO Working Papers,
2006).
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adquirida, especialmente teniendo en cuenta la creciente competencia existente a escala
mundial. Debido aladisparidad existente en la capacidad tecnol dgica de los paises, por o
general, los conocimientos tecnol 0gicos se transfieren desde un pais de superior capacidad
tecnol 6gica a otro de capacidad inferior, es decir, por decirlo de manera simplificada, de una
parte de un pais desarrollado a otra de un pais en desarrollo. Sin embargo, esa descripcion
puede resultar demasiado simple y estatica. Hoekman y otros han recopilado datos sobre el
trasvase de tecnologia entre paises de altos ingresos de la OCDE y entre esos paisesy i) paises
deingresos medios y altos; ii) paises deingresos medios; iii) paises deingresos bajos, y iv)
estados subsaharianos, respectivamente, y han comparado |os datos disponibles entre 1971

y 2001.° Esos autores han descubierto que |os paises de ingresos medios y altos constituyen

el mercado que crece con mayor rapidez paralas exportaciones de gran contenido en

tecnol ogia procedentes de paises de la OCDE y, al mismo tiempo, se han convertido en
proveedores de productos de gran contenido tecnol dgico junto con |os paises de ingresos
mediosy bagjos. Mientras que en 2001 |os paises de ingresos medios obtuvieron unos ingresos
por regalias de paises de la OCDE de 12.000 millones de délares de los EE.UU., la cantidad
de ingresos obtenidos por |os paises de ingresos bajos ascendia a 2.000 millones de dolares de
los EE.UU. En otro trabajo de investigacion, se daba cuenta de determinados casos en que €
titular de latecnologia de un pais en desarrollo la habia transferido a una parte de un pais
desarrollado.”

34. Porlo general, se conviene en que e acceso atecnologias necesarias para €l desarrollo
es fundamental paralos paises en desarrollo.® En varios acuerdos internacionales figuran
disposiciones que expresan |os compromisos de |os paises desarrollados paraincentivar a
empresas e ingtituciones en sus territorios a fin de que transfieran tecnologia a paises en
desarrollo. Latransferencia de tecnologia a escalainternacional ha sido un tema que ha
aparecido constantemente en la agenda internacional. En particular, del decenio de 1970 a
de 1980, las cuestiones relativas a la transferencia de tecnol ogia se debatieron en las
negociaciones relativas al proyecto de Cédigo de Conducta en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y larevision del Convenio de Parisen la
OMPI, iniciativas ambas que no tuvieron éxito. Si bien muchos estén de acuerdo en que la
transferencia de tecnologia es un elemento fundamental para estimular lainnovaciony e
desarrollo, no estatan clarala manera en que ha de alcanzarse ese objetivo. Algunos autores
sefidan que el entorno en que se desenvuelve la transferencia de tecnologia ha sufrido
enormes cambios,” y que también se han producido cambios importantes en |as tres dltimas
décadas en lo que atafie ala manera de entender ese proceso.™

6

Bernard Hoekman, Keith Maskkus, Kamal Saggi, “ Transfer of technology to devel oping
countries; unilateral and multilatera policy options’, World Bank Policy Research Working
Paper 3332, junio de 2004.

Cabe mencionar los jemplos citados en Manthan Janodia, D Sreedhar, Virendra Ligade, Ajay
Pise, Udupa N., “Facts of technology transfer; a perspective of pharmaceutical industry”,
Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 13, enero de 2008, pégs. 28-34.

Por ejemplo, en la Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectud, “ Integrando los derechos
de propiedad intelectual y la politicade desarrollo”; enla Agendadela OMPI parad desarrollo
figuran varias recomendaciones para promover latransferenciay la difusion de tecnologia alos
paises en desarrallo.

John Barton, “New Trendsin technology transfer”, ICTSD Issue Paper N° 18, International
Property and Sustainable Devel opment Series.

Pedro Roffe, “Comment: Technology transfer on the international agenda’, en Keith Maskusy
Jerome Reichman (ed.), International Public Goods and Transfer of Technology Under a
Globalized Intellectual Property Regime.

10
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35. Enlosdeceniosde 1970y 1980, e debate sobre la transferencia de tecnologia se centré
principalmente en los mecanismos y condiciones necesarios para las transacciones de
tecnologia y en las imperfecciones de |os procesos de transferencia de tecnologia. En
consecuencia, se plantearon cuestiones acerca de la manera de suprimir los obstéculos y
reducir los costos resultantes del uso del poder de mercado.

36. Mientrastanto, lamundializacién y e movimiento hacia el libre comercio han avanzado
aunavelocidad sin precedentes. En muchos sectores, la cadena de produccion se reparte por
varios paises. En el marco reglamentario internacional que favorece lamundializaciony el
libre comercio, empresas de todos | 0s paises han afrontado una mayor competencia a escala
internacional ademas de la que sufren a escalalocal y nacional.

37. Como sesugiere en € estudio de la OCDE mencionado en €l parrafo 33, algunos paises
en desarrollo han adquirido una base cientificay tecnol 6gica adecuada y han pasado a ser
productores de tecnologia. En el andlisis de los paises que han desarrollado con éxito su
capacidad tecnol 6gica durante las décadas recientes, se ha prestado mayor atencion alos
procesos de adaptacion tecnoldgica en el pais que recibe latecnologiay alos conocimientos
tecnol 0gicos especializados en €l ambito naciona que a mecanismo estatico de transferencia
de tecnologia™® En el ambito de la politica, en el pasado se hacia hincapié en las medidas
defensivas para subsanar 1os defectos existentes en el mercado internacional. Sin embargo,
maés recientemente las imperfecciones del mercado se han resuelto fomentando la
competitividad y la exposicion alalibre competencia de los mercados en lugar de intervenir
directamente en las condiciones en que tienen lugar las transacciones tecnol dgicas.™® Todo €
mundo esta de acuerdo en que los factores determinantes de la transferencia de tecnologia a
escala internaciona son bastante complegos y en que han de tenerse en cuentatodos los
intercambios dindmicos que se producen entre distintos factores nacionales, €l sistemade
innovacién, el mercado, 1os recursos humanos, etcétera.

38. Ademas, parece que cada vez se es més consciente de la asimetria existente en la
informacion de que disponen los distintos sectores interesados en € proceso de transferencia
detecnologia. Es posible que €l titular de latecnologia no esté en condiciones de determinar
facilmente si un tercero estainteresado en utilizarla. En cuanto a posible receptor de la
tecnologia, quiza no pueda hallar facilmente qué tecnol ogias estan disponibles. El posible
receptor tiene dificultades para analizar correctamente el “valor” de latecnologia antes de que
selleveacabo latransferencia. Si e transmisor y el receptor de latecnologia estan dotados
de los instrumentos adecuados para satisfacer sus necesidades, la mundializacion podria
constituir de hecho una ventgja para latransferencia, antes que un impedimento.

IV. DESAFIOSEN EL AMBITO DE LA POLITICA

39. Con € fin de promover lainnovacion y € desarrollo tecnol ogico, los encargados de
formular politicas de todos |os paises han tratado constantemente de hallar |la manera de
fomentar el intercambio de conocimientos tecnoldgicos y de adquirir ese tipo de
conocimientos de otros.

40. Unade las dificultades que afrontan los encargados de formular politicas ala horade
determinar cua serala politica Optima parala transferencia de tecnologia de manera objetiva
consiste en que es dificil de cuantificar € flujo de transferencia tecnol dgica, tanto dentro
como fueradel territorio nacional. Esto se debe a que existen numerosas formas de
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transferencia de tecnologia, por g emplo, los efectos secundarios de latransmision de
conocimientos o la adquisicion de conocimientos por medio de laimitacion, no son
simplemente mensurables. Aungue es posible cuantificar €l importe de las inversiones
extranjeras directas, no existen garantias de que éste se halle en proporcion con la cuantiade
los conocimientos adquiridos por e pais receptor. Igualmente, aunque cabe considerar las
patentes como productos concretos de lainnovacién tecnol gica, contabilizar sin més las
patentes otorgadas puede inducir a graves errores si no se tienen en cuenta el alcance delas
reivindicaciones, las distintas |egislaciones nacional es en materia de patentes y la explotacion
real de esas patentes en €l territorio en cuestion.

41. Otro desafio importante que guarda relacion con |a transferencia de tecnol ogia tiene que
ver con e hecho de que latecnologia no es como las demas mercancias que pueden
comprarse y venderse en el mercado sin tener en cuenta la necesidad de que € receptor
fomente determinadas capacidades y |0s el ementos tacitos necesarios parallevar a cabo las
transacciones de manera eficaz.® La tecnologia consiste en algo més que simples prototipos
y formulas de nuevos equi pos avanzados que se trasladan facilmente de un lugar aotro. Los
meros prototipos e incluso lamaquinariaindustrial han resultado inadecuados para repetir €
milagro del crecimiento econémico sostenible, impulsados por |os avances en los
conocimientos y su aplicacion con fines econémicos.™ Latransferencia de tecnologia, que
puede conllevar latransaccion comercial de prototiposy maguinas, latransferencia de
conocimientos codificados y de otro tipo y la adaptacién y la aplicacion de |os conocimientos
adquiridos alos fines de lainnovacion, constituye un proceso complejo.

42. Numerosos autores sefialan laimportancia de la capacidad de absorcion del receptor de
latecnologia, es decir, la capacidad de evaluar y utilizar eficazmente latecnologia. A titulo
de giemplo, aun cuando latecnol ogia esté dentro del dominio publico y se “pueda’ tener
“acceso” a€lla, seranecesario contar con la capacidad necesaria para reconocer, analizar y
aplicar esatecnologia afin de solucionar |os problemas concretos afrontados por € receptor.
Forman parte de |a capacidad de absorcion la capacidad del receptor parallevar a cabo
negociaciones efectivas con € titular de latecnologia, partiendo de |a base de que se entiende
claramente la tecnologia en cuestion y los términos juridicos y la capacidad de negociacion
préactica. Esto daaentender que no solo esimportante para el pais receptor disponer de un
nivel de educacion superior en e ambito cientifico y tecnol 6gico, sino también contar con
abogados y expertos capacitados en propiedad intelectual que pueden desempefiar una funcion
importante parallevar a buen término la transferencia de tecnologia.

43. Aunque algunas tecnologias son propiedad del sector publico, muchas de ellas estéan en
manos del sector privado. En consecuencia, parece necesario comprender las précticas
empresariales afin de establecer una politica eficaz y sostenible de transferencia de
tecnologia. En ese contexto, uno de los problemas que se plantean consiste en hallar sinergias
entre las consideraciones politicas y las précticas comerciales. Como en muchos casos la
transferencia de tecnol ogia depende de una decision consciente adoptada por € titular de la
tecnologia, es decir, un particular, existe una amplia gama de factores que influyen en €l
proceso de tomade decisiones. Entre ellos figuran, por ggemplo, el tamafio del mercado, €
crecimiento previsto del mercado pertinente, su ubicacion geogréfica (por ggemplo, la
proximidad a un gran mercado), la competencia existente, las capacidades del personal

1 Ashish Arora, “Intellectua Property rights and the international transfer of technology: setting

out an agenda for empirical research in devel oping countries’ en Economics of Intellectual
Property, Publicacion N° 1012 de la OMPI.
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disponible y los costos consiguientes, lainfraestructura fisicay de telecomunicaciones, la
disponibilidad de servicios financieros, y la estabilidad politicay econdmicay una estructura
de gobierno transparente.*?

44. Lacomplgidad del procesoy los factores de todo tipo que estan relacionados con €l
indican que no existe una Unica politica de transferencia de tecnol ogia valida para todos |os
paises. Segun parece, no hay una Unica respuesta a cuestiones tan complejas como lamanera
de facilitar los acuerdos voluntarios entre el transmitente y el adquirente de latecnologia, la
manera de promover y fortalecer la cadena de valor afadido que vade lainvestigacion ala
comercidizacion y e modo de aprovechar € fondo comun de conocimientos tecnol 6gicos
disponibles al servicio del desarrollo. Aunque las respuestas Optimas a esas cuestiones varian
de un pais aotro, se trata de cuestiones comunes gue interesan a todos.

45. Laprimera cuestion consiste en combinar las necesidades de los titulares de la
tecnologia con las de |los receptores. Se trata fundamental mente de tener en cuentala
asimetria de lainformacién de que disponen los distintos sectores involucrados en € proceso
de transferencia de tecnologia. De ahi que se plantee |a cuestion de salvar las diferencias
existentes a ese respecto entre las partes y facilitar €l flujo de informacion entre los que toman
parte en ese proceso.™

46. Lasegunda cuestion atafie alas medidas de tipo organizativo que faciliten los acuerdos
entre |0s sectores que toman parte en latransferencia de tecnologia. Un problema
fundamental consiste en reducir los costos de transferencia y adquisicion de tecnologia.
Asimismo, afin de llevar a buen término las operaciones, hay que tener en cuenta cuestiones
como las de promover |a concesion de licencias, facilitar las inversiones y lafinanciacion,
mejorar los atractivos del mercado y facilitar |a participacion de entidades de investigacion
financiadas publicamente, universidades, pequefias y medianas empresas (Pymes) y titulares
de conocimientos tradicionales™ en |as transacciones de conocimientos.

47. Otro problema que posee diversas facetas es la absorcion y adaptacion delos
conocimientos y su aplicacion a otras innovaciones unavez que setiene acceso aellos. Esta
cuestién guarda relacién con determinadas condiciones previas de tipo béasico, como la
educacion, laformacion profesional y e fortalecimiento de capacidades, y |os incentivos
necesarios para seguir innovando.

12 Keith Maskus, Kamal Saggi, Thitima Puttitanun “ Patent rights and international technology
transfer through direct investment and licensing” en Keith Maskus and Jerome Reichman (ed.),
International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual
Property Regime.

En el Foro de alto nivel sobre la propiedad intelectua y |os paises menos adelantados, celebrado
los dias 23y 24 dejulio de 2009 en la OMPI, Ahmadou Abdoulaye Dialo, Ministro de Mali,
declar6 que aungue en las ferias de invenciones y de tecnol ogia aparecen inventores de gran
talento, estos ultimos carecen de informacion acerca de la manera de realizar sus invenciones,
unavez concedidos los premios correspondientes (de Intellectual Property Watch, con fecha 27
dejulio de 2009).

Por ejemplo, en lainiciativa“ Farmer to Pharma’ de Sudéfrica se da cabida alostitulares de
conocimientos médicos tradicionales en las |abores de 1+D de la moderna industria
farmacéutica.

13

14
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V LA FUNCION DEL SISTEMA DE PATENTES

a)  Descripcion Genera

48. Unade las caracteristicas del “conocimiento”, incluido el conocimiento tecnol 6gico, es
lade ser un bien publico “no excluyente” (nadie puede quedar excluido de usar gratuitamente
un bien publico) y “sin rivalidad” (puede ser utilizado simultaneamente por muchas personas).
Que e conocimiento sea un bien publico implica que unainvencion, unavez creada, puede
ser utilizada por terceros sin costo adicional. Ello plantea situaciones en que € inventor, que
para crear una nuevainvencion debe hacer unainversion, no puede obtener todos los
beneficios de que se derivan de la explotacion de lainvencion (por g emplo, 10s que reporta su
ventaen el mercado). Hay personas que se aprovechan del sistema sin contrapartida alguna,

al copiar o imitar lainvencion y vender los productos fal sificados mucho més baratos que €l
producto original del inventor sin asumir los costos de 1+D. Esto hace que las ganancias que
esperaba obtener € inventor disminuyan, y, en consecuencia, disminuyatambién la actividad
inventiva.

49. Lafinalidad del sistema de patentes es corregir dicha disminucién ofreciendo alos
inventores derechos exclusivos limitados que impidan que terceros exploten sus invenciones,
de suerte que puedan rentabilizar su inversién. Al mismo tiempo se les exige laplena
divulgacion al publico de susinvenciones. Tales elementos fundamentales del sistemade
patentes desempefian un importante papel en la difusion de conocimiento y en latransferencia
de tecnologia.

50. Al conceder derechos exclusivos limitados, €l sistema de patentes crea derechos sobre el
conocimiento que aportan las invenciones patentadas. El sistema de patentes transforma el
conocimiento del dominio publico en una propiedad comerciable en la que se definen con
precision latitularidad y lalimitacion de los derechos conferidos. El titular de una patente
puede utilizar €l derecho exclusivo que confiere la patente paraimpedir que terceros utilicen
lainvencién patentada. Pero ese mismo derecho exclusivo también puede utilizarse para
fomentar el intercambio de conocimientos y la colaboracion entre los investigadores
mediante, por gemplo, los contratos de licenciay la cesion de derechos. El objetivo del
sistema de patentes es mejorar el intercambio de conocimientos y facilitar latransferencia de
tecnologia estableciendo un sistema juridico en cuyo marco los titulares de tecnologia puedan
divulgar susinvenciones, conceder en licencia sus patentes o venderlas sin temor a que
terceros se beneficien sin contrapartida. La posibilidad de establecer latitularidad y una clara
delimitacion de los derechos facilita ademés el empaquetamiento y la comercializacion de
tecnologia mediante una “ patente”.

51. Ladivulgacion pablica de las invenciones también cumple unaimportante funcion en la
eficacia de latransferencia de tecnologia. Las solicitudes de patente y |as patentes publicadas
son una enorme fuente de conocimientos tecnol dgicos. Ademas de la descripcion detallada de
las invenciones, dichas publicaciones contienen las reivindicaciones en que se define e
alcance de la proteccion por patente asi como datos bibliograficos sobre inventores,
solicitantes y titulares de patentes. Asi, lainformacion sobre patentes no sélo pone a
disposicion de terceros datos técnicos detallados sino también datos sobre e titular y el
alcance de los derechos (de propiedad) que confiere la patente. También indicaen qué
medida pueden terceras partes explotar |0os conocimientos técnicos contenidos en e
documento de patente sin infringir la patente. Cuando vence o se abandona una patente en un
pais determinado, o cuando en cualquier otro pais no se concede una patente relativaala
mismainvencién o no tenga efectos juridicos, |os terceros no estan obligados a obtener €l
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consentimiento del titular de la patente para explotar lainvencion patentada. Lainformacion
sobre patentes constituye, en suma, unaimportante base que facilita el intercambio de
conocimientos.

52. Solo s cumple los objetivos paralos que fue disefiado podra el sistema de patentes
constituir paralatransferencia de tecnol ogia | a beneficiosa aportacion mencionada
anteriormente. Aun tratdndose de un derecho negativo (una patente no confiere a su titular el
derecho a explotar lainvencion patentada, tan solo le da derecho aimpedir que terceros
exploten lainvencion patentada sin su consentimiento), una patente puede conferir asu titular
un eficaz derecho exclusivo. Por ello, en |as legislaciones nacionales de patentes se define
cuidadosamente el alcance de |os derechos exclusivos teniendo presentes |os intereses de otras
partes. El sistema de patentes dispone de varios mecanismos paraimpedir €l abuso y € uso
indebido de tales derechos.

53. Lasimple existencia de una patente con respecto a unatecnologia en particular no
constituye un obstéculo en la transferencia de esa tecnologia ni tampoco asegura que su titular
explote plenamente la tecnologia en todos sus aspectos. Ello depende gran medida depende
del modo en que se definan los derechos exclusivos que confiere la patente en lalegislacion
nacional correspondiente y del modo en que estén disponibles y se apliquen en tanto que
vehiculo de transferencia de tecnologia, en beneficio tanto del transmitente como del
adquirente de tecnologia. Por otra parte, la ausenciadel derecho que confiere una patente no
ofrece garantia alguna en lo que respecta alatransferencia de tecnologia. Existela
posibilidad de utilizar latecnologia divulgada en | as solicitudes de patente y en las patentes
publicadas. No obstante, la transferencia de conocimientos especializados y de otra
tecnologia de base que pueda resultar Util para rentabilizar la explotacion comercial de
tecnologia solo es posible en asociacién con su creador. Por otra parte, para que € proceso de
transferencia de tecnol ogia resulte satisfactorio es fundamental que & beneficiario esté
capacitado paraincorporar o aplicar dichatecnologia.

54. El término “patente” se concibe a menudo como sinénimo de “monopolio” en e
mercado. Sin embargo, el derecho que confiere una patente se define como un derecho que
permite al titular explotar su patente e impedir que terceros utilicen lainvencion patentada. Si
bien una patente se puede utilizar para excluir del mercado a otros competidores, también
puede explotarse de modo que terceros puedan explotar lainvencion patentada. Cadavez es
mas general la consideracion de las patentes como una estratégica herramienta comercial para
gue las empresas logren sus objetivos. El interés de obtener una patente puede residir en un
acuerdo de concesion reciproca de licencias (licencias cruzadas) o en conceder en licenciala
patente para cobrar regalias. Lo que comparten todos |os model os comerciales que defienden
el acceso alas tecnologias patentadas es € hecho de que la transferencia de tecnologia se
produce desde una parte que quiere sacar provecho de la tecnologia hacia otra que tiene
interés en adquirir esatecnologia.

55. A fin de afrontar desafios como los que plantean laintensificacion de la competencia
mundial, la duracién cada vez més breve de los productos y unatecnologia cada vez méas
complegja, ademés de laintegracion vertical tradicional de la cadena de valor, en e sector
empresarial se han introducido de forma generalizada |os model os de innovacién compartida.
La colaboracion en 1+D entre diferentes partes interesadas puede llevarse a cabo mediante
distintos acuerdos, como acuerdos de desarrollo de tecnologia, acuerdos de colaboracién entre
el sector publico y e privado o acuerdos de empresa conjunta. En todos |os casos, tanto la
propiedad intelectual que se utiliza en la colaboracién en 1+D (P.1. originaria) como la
propiedad intelectual que se generara como producto de dicha colaboracion (P.I. resultante)
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constituyen elementos importantes de esa colaboracion. En € contexto de la colaboracion en
I+D, el sistema de patentes constituye un mecanismo juridico en cuyo marco las partes
pueden definir claramente los limites y latitularidad de los derechos sobre la tecnologia que
han aportado y convenir |la medida en que dichas partes y terceros estan autorizados a utilizar
tales tecnol ogias.

56. Suele plantearse lacuestion de si e sistema de patentes inhibe, mas que fomenta, la
transferencia de tecnologiay el acceso alamisma. Recientemente, en € contexto del debate
sobre el cambio climatico, se ha mantenido que | as patentes sobre tecnol ogias rel acionadas
con lareduccion de emisiones de carbono, cuyos titulares pertenecen principalmente a paises
desarrollados, dificultan considerablemente |os esfuerzos de |os paises en desarrollo para
reducir la emision de gases de efecto invernadero. En un estudio sobre patentes validas de
Siete tipos de tecnol ogia rel acionadas con la reduccién de emisiones se concluye que los
derechos que confieren las patentes no pueden en ninguin caso obstaculizar latransferenciaa
lagran mayoria de |los paises en desarrollo de tecnologias rel acionadas con el cambio
climatico, ya que en dichos paises se registran muy pocas patentes en este tipo de tecnologias,
y se afiade que flexibilizar la proteccion por patente en esos paises no mejorariala actividad
de transferencia de tecnologia'® No obstante, lo cierto es que |la capacidad tecnol 6gica de los
paises es muy dispar, no solo entre los paises en desarrollo y |os paises desarrollados sino
también entre |os propios paises en desarrollo. Aun cuando la proteccion por patente no
constituya un obstacul o parala transferencia de tecnologia, €llo no implica necesariamente
gue el actual sistema de patentes contribuya plenamente a fomento de latransferenciade
tecnologia. El problema, que afecta atodos | os sectores interesados, desde |os politicos hasta
los titulares y usuarios de tecnologia, tanto de los paises en desarrollo como desarrollados, es
encontrar e modo en que e sistema de patentes pueda contribuir mas eficazmente a fomentar
latransferencia de tecnologia y disminuir las diferencias de capacidad tecnol 6gica que
presentan |os distintos paises.

b)  Perspectivas econdmicas

57. Aunque se han hecho algunos estudios econdémicos sobre las patentes y latransferencia
de tecnologia, no parece que se hayan extraido pruebas concluyentes que demuestren un
efecto positivo o0 negativo de la proteccion por patente en latransferencia de tecnologia. Esto
puede deberse en parte a la dificultad de evaluar cuantitativamente la actividad de
transferencia de tecnologiay a hecho de que la proteccion por patente es tan sélo uno de los
muchos factores que inciden en dicha actividad. Lafalta de datos concluyentes, no obstante,
no disminuye laimportancia que tales estudios han tenido para comprender mejor esta
cuestion.

1 Copenhagen Economics, “Are IPRs a barrier to the transfer of climate change

technology?’, 19 de enero de 2009. En 2008, una de cada cinco patentes de dichas tecnol ogias
gozaba de proteccidn en un pais en desarrollo. Con respecto alos paises en desarrollo
estudiados, cas todas | as patentes (99,4%) corresponden a un pequefio grupo de economias con
mercados en auge, habiendo un gran grupo de paises en desarrollo de ingresos bajos con un
nimero muy pequefio de patentes protegidas (0,6%).
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Efectos de los derechos de P.I. en € comercio

58. El comercio internacional es uno de los muchos canales de difusion internaciona de las
tecnologias. Existen algunos estudios sobre € efecto de la proteccion de los derechos de P.I.
en el comercio. En su estudio sobre las exportaciones de 22 paises de la OCDE a 25 paises en
desarrollo, Maskus y Penubarti (1997) concluyen que € fortalecimiento de las leyes de
patentes en |os paises en desarrollo tiene un efecto positivo en las importaciones bilaterales,
tanto en los paises en desarrollo pequefios como en los grandes.’® Por una parte, una fuerte
proteccion de derechos de P.1. en el paisimportador podria alentar alas empresas extranjeras
a exportar mercancias patentadas, y podria asu vez dificultar alas empresas nacionales la
posibilidad de imitar la tecnologia patentada, o que acrecentaria el poder de mercado de las
empresas extranjeras. En un estudio se sefiala que |os paises més pequefios y con menos
capacidad paraimitar tecnologia tienen mas posibilidades de experimentar un aumento del
poder de mercado de las empresas extranjeras por efecto de unalegislacion de patentes mas
rigurosa; asu vez, es también maés probable que la ampliacion de los mercados como
consecuencia de una disminucion de la capacidad de las empresas nacionales paraimitar
tecnologia tenga lugar en los paises més grandes con méas posibilidades de imitar tecnologia.*’

59. Enuno delos estudios se apunta gue una mayor proteccion de derechos de P.1. tiene
efectos considerablemente positivos en latotalidad del comercio, pero en cambio es
irrelevante en el comercio de productos de alta tecnologia.®® En otro estudio se concluye que
unamayor proteccion de derechos de P.1. no afecta a volumen de exportaciones desde |os
Estados Unidos de América alos paises en que los titulares de tecnol ogia no afrontan €l
peligro de las imitaciones. No obstante, en |os paises con més probabilidades de que seimite
latecnologia se observa unarelacion positiva entre la proteccion de los derechos de P.l. y
comercio.” Las conclusiones de dichos estudios indican que el grado de proteccion de los
derechos de P.I. puede incidir en los intercambios comercial es entre |os paises en genera,
pero dichos intercambios pueden también depender del nivel de desarrollo, de la estructurade
mercado y de la capacidad de imitar tecnol ogia de cada pais.

Efectos delos derechosde P.I. enla|ED

60. Como se haexplicado anteriormente, lainversion extranjeradirecta (IED) es uno de los
medios de transferir tecnologia de una parte aotra. Existen menos datos concluyentes sobre
el efecto de la proteccién por patente en € nivel de IED. En algunos estudios se observa que
los derechos de P.1. no inciden en la |ED,?° mientras que en otros se sefiala que existe una

6 Keith Maskus y Mohan Penubarti “ Patents and international trade: an empirical study”, en
Keith Maskus et. al. (ed.), Quiet Pioneering: the international economic legacy of Robert
Sern, 1997.

7 Keith Maskus y Mohan Penubarti “How trade-related are intellectual property rights?’, Journal

of International Economics, vol. 39, 1995,

Carsten Fink y Carlos Primo Braga “How stronger protection of intellectua property rights

affects international trade flows”, en Carsten Fink y Keith Maskus (ed.), Intellectual Property

and Devel opment.

19 Pamela J. Smith, “Are weak patent rights abarrier to U.S. exports?’, Journal of International

Economics, 48, vol. 20, 1999.

Michael J. Ferrantino, “ The effect of intellectual property rights on international trade and

investment”, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 129, 1993; Edwin Mansfield, “Unauthorized use

of intellectual property: effects on investment, technology transfer and innovation”, en M. B.

Wallerstein, M. E. Mogeey R. A. Schoen (ed), Global Dimensions of Intellectual Property

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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relacion positiva entre los derechos de P.1. y las corrientes de IED.** Con todo, incluso en los
gue se defiende ésta Ultima postura se estima que los derechos de P.1. son una de las muchas
variables que determinan que un lugar en particular atraiga IED. Uno de los andlistas sefiala
gue las economias en auge deben reconocer laintensa complementariedad que se da entre los
derechos de P.1., laliberalizacion y |a desreglamentacién de los mercados, las politicas de
desarrollo de tecnologiay 10s regimenes de competencia.*

61. Algunos analistas han estudiado si la actuacion de las empresas multinacionales
estadounidenses en o que respecta a la transferencia de tecnol ogia ha variado ante las
reformas juridicas para aumentar la proteccion de derechos de P.1., y concluyen las reformas
del sistemade P.I. emprendidas en otros paises han favorecido e aumento de las actividades
de transferencia de tecnologia por parte de tales multinacionales hacia esos paises.® Tras
analizar los datos de empresas multinacionales que invierten en Europa Oriental y en laex
Union Soviética, otro analista concluye gque un sistema de derechos de P.1. poco firme frenala
inversién en sectores que dependen en gran medida de |a proteccién por P.1.%* Se desprende
en consecuencia que la falta de proteccion de P.I. hace que los inversores prefieran centrarse
en la distribucion de productos importados antes que en |os productos nacionales.

62. Leey Mansfeld (1996) examinan laintensidad de la proteccion de los derechos de P.I.
en un pais receptor y e volumen y € tipo de |IED procedente de empresas estadouni denses.
Concluyen que el volumen total y € porcentgje de IED dedicado ala produccion final y alos
servicios de I+D esinferior en los paises receptores con una proteccion de derechos de P.1.
menos firme.® Sin embargo, Kumar (2002) no observarelacion entre laintensidad de la
proteccion de los derechos de P.I. en €l pais receptor y las actividades de |+D de las empresas
transnacional es en otros paises.”

[Continuacién de la nota de la pagina anterior]

Rightsin Science and Technology, 1993; Keith Maskusy Denise Eby-Konan, “Trade related
intellectual property rights: issues and exploratory results’, en A. Deardoff y R. M. Sterm (ed),
Analytical and negotiating issuesin the Global Trading System, 1994.

En un estudio de la OCDE se concluye que €l indice de derechos de patentes tiende a estar
relacionado positivamente con la|ED entrante sin que afecte a otros factores. Dicharelacion se
daen los paises desarrollados, en los paises en desarrollo y en |os paises menos adel antados,
aunque desde €l punto de vista cuantitativo, es mas intensa en los paises desarrollados (Walter
Park y Douglas Lippoldt “ Technology transfer and the economic implication of the
strengthening of intellectual property rightsin developing countries’, OECD Trade Policy
Working Paper, TAD/TC/WP(2007)19/FINAL).

Keith Maskus, “Therole of intellectual property rightsin encouraging foreign direct investment
and technology transfer”, en Carsten Fink y Keith Maskus (ed.), Intellectual Property and
Devel opment.

Lee G. Branstetter, Raymond Fisman y C. Fritz Foley, “ Do stronger intellectual property rights
increase internationa technology transfer? Empirical evidence from USfirm-level panel data’,
World Bank Policy Research Working Paper N.° 3305, 2004.

Beata Smarzynska Javorcik, “ The Composition of foreign direct investment and protection of
intellectual property rights: evidence from transition economies’, en Carsten Fink y Keith
Maskus (ed.), Intellectual Property and Devel opment.

Jeongyong Leey Edwin Mansfield, “Intellectual property protection and US foreign direct
investment”, the Review of Economics and Satistics, vol. 78, 1996.

Nagesh Kumar, “Determinants of location of overseas R&D activity of multinational
enterprises: the case of US and Japanese Corporations’, Research Palicy, vol. 30, 2001.
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Efectos de los derechos de P.1. en la negociacion de licencias

63. En muchos casos de transferencia de tecnologia, |os contratos de licencia de patentes
tienen un papel importante, ya que permiten el acceso alatecnologia en cuestion. Larelacion
entre la negociacion de licencias, la transferencia de tecnologia y la firmeza de la proteccion
de los derechos de P.I. puede ser muy compleja, ya que existen muchos tipos de contratos de
licencia de tecnologia.

64. Algunos anadistas han estudiado hasta qué punto una mayor proteccion por patente
afectaalas corrientes del comercio internacional de tecnologia mediante licencias. Parasu
estudio se han basado en los datos sobre los ingresos de |os Estados Unidos por concepto de
propiedad intelectual procedentes de empresas extranjeras no afiladasy filiales
estadounidenses en otros paises; su conclusion eslasiguiente: cuando en el pais receptor de
latecnologia hay mayor proteccion por patente, a partir de un nivel inicia determinado, los
ingresos estadouni denses por regalias de empresas no afiliadas y de derechos de licencia son
mas elevados; del mismo modo, cuando la proteccidn por patente es més fuerte, se dauna
estrecharelacion entre, por un lado, los ingresos estadouni denses por concepto de regalias de
empresas no afiliadas y de derechos de licenciay, por otro, |as exportaciones estadouni denses.
También aumentan los ingresos estadounidenses de regalias de empresas afiliadas y no
afiliadas y de derechos de licenciasi €l pais receptor de latecnologiatiene un nivel de PIB
por cdpitamas alto y una mayor dinamica de empleo. Por ultimo, no se puede afirmar que la
apertura a2I7comercio impulse e mercado de exportacién en relacidn con la negociacion de
licencias.

65. Valiéndose de un modelo tedrico, esos mismos analistas han observado que, bajo ciertas
condiciones, una mayor proteccion de derechos de P.I. en los paises en desarrollo elevaria el
indice deinnovacién y el alcance de las licencias de ata calidad que |os paises desarrollados
conceden alos paises en desarrollo. Para que se den tales beneficios se requiere que la fuerza
de trabgjo aplicada alainnovacion -en comparacion con la utilizada parala elaboracion de
productos en cualquier lugar del mundo- sealo suficientemente pequefiay que, a mismo
tiempo, se siga manteniendo un predominio relativamente destacado de costos |aborales mas
bajos en |os paises en desarroll0.®

66. Otro andlistaexamina, apartir de un estudio de empresas estadounidenses y europess, €
efecto de la proteccion por patente en la transferencia de tecnol ogia (por giemplo, la
comercializacién de productos, |os contratos de licencia, |as asociaciones, |as empresas
conjuntas, etcétera) en el campo de la biotecnologia. Y obtiene que |as cuestiones de
observancia son fundamentales en |o que respecta a la disposicion de las empresas atransferir
tecnologia delicada y valiosa a determinados paises.?

27

Guifang (Lynn) Yang y Keith Maskus, “Intellectual property rights and licensing: an
econometric investigation”, en Carsten Fink y Keith Maskus (ed.), Intellectual Property and
Devel opment.

Guifang Yang y Keith Maskus, “Intellectual property rights, licensing and innovation”, World
Bank Policy Research Paper No. 2973, 2003.

William Lesser, “Role of IPR in Biotechnology Transfer - Corporate Views’,

[http://Amwww.wi po.int/about-ip/en/studies/pdf/ssa |esser_biotech.pdf].
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c) Desdfios

67. Si bien algunos analistas econdémicos han examinado lafuerza de la proteccion de los
derechos de P.I. y su efecto en e comercio o en lainversion extranjera, como se sefidlaen €
informe de la Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el aspecto fundamental en
lo que respecta alos derechos de P.1., y en particular alas patentes, no es si fomentan €
comercio o lainversion extranjera, sino como contribuyen afacilitar el acceso atecnologia
necesaria a aquellos a quienes les hace falta® Por gjemplo, en e informe de la Comisién se
sefidla que si una empresa de tecnol ogia concede una licencia de fabricacion a una empresa de
otro pais en lugar de fabricar sus productos en ese pais, dicho pais atraera menos inversion
extranjera. No obstante, el resultado global de la operacidn puede ser méas ventajoso para éste
ultimo al haber contribuido indirectamente afomentar su capacidad tecnol6gica. Ademés,
desde el punto de vista politico, €l acceso atecnol ogia necesaria deberia ser sostenible, esto
€s, sin gque constituya una disminucién desproporcionada de los incentivos que se ofrece alos
inventores para que inviertan en “seguir” innovando.

68. Asi, larelacion entre los esquemas de competencia, produccion e innovacion de cada
pais es diferente, y difiere en consecuencia el modo de aplicar |os derechos de propiedad
intelectual y otros mecanismos de uso exclusivo empleados en |os planos empresaria y
sectoria.** Del mismo modo, también se observarian diferencias en la aplicacion de varios
mecanismos de exclusividad al comparar paises con distintos niveles de desarrollo industria y
tecnol6gico.* Detal hipdtesis se desprende que la dindmica de la transferencia de tecnologia
y su interaccion con e sistema de propiedad intelectual varia de un pais a otro, es decir que no
existe en ningun pais unaley ni una politica concretas en materia de propiedad intelectual que
maximicen la actividad de transferencia de tecnologia.

69. No obstante, puede haber cuestiones comunes y problemas compartidos por muchos
paises. En primer lugar, con arreglo alateoria de los derechos de propiedad, |ainseguridad
de los derechos de propiedad o una definicion imprecisa de los mismos (por giemplo, la
flexibilidad del uso exclusivo) son fuente de imperfecciones en e mercado.** En el contexto
de las patentes, esto significa que es necesario establecer normas precisas con respecto ala
titularidad de una patente, incluidalatitularidad de unainvencion, y los limites de la
proteccion, es decir que debe precisarse € acance de las reivindicaciones. Cuando se
concede en licenciala explotacién de una patente, € contrato de licencia debe especificar
claramente los derechos y |as obligaciones de las partes interesadas. Ademas, debe existir un
mecanismo apropiado de observancia de |as patentes.

70. Ensegundo lugar, laasimetria de informacion entre e titular de la patentey un
potencial licenciatario (o adquiriente de la patente) constituye otro problema. Ciertamente, la
publicacién de ladivulgacion claray completa de unainvencién patentada reduce las lagunas
de informacion. Pero la disponibilidad de informacion técnicay de informacion juridica
sobre patentes en el Registro de una oficina de patentes no implica necesariamente que el

%0 Comisién sobre Derechos de Propiedad Intel ectual, “Integrando |os derechos de propiedad

intelectual y lapolitica de desarrollo”.

Andres Lopez, “ Innovation and appropriability, empirical evidence and research agenda’, en
The Economics of Intellectual Property, WIPO Publication No. 1012.

Jongwook Kimy Joseph Mahoney, “ Property rights theory, transaction costs theory, and agency
theory: an organizationa economics approach to strategic management”, Managerial and
Decision Economics, vol. 26, pp. 223-242, 2005.
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publico pueda acceder facilmente adichainformacion. Parallevar a cabo unatransaccion de
tecnologia, es necesario identificar a posible comprador (el futuro licenciatario y adquiriente
de lapatente) y a posible vendedor (€l titular de la patente) de la tecnologia en cuestion. Por
otra parte, lafigura de un experto en patentes puede ser decisiva para corregir lafaltade
informacion, a conocer |as necesidades comerciales de una parte, llevar a cabo el examen de
la patente, concretamente de la reivindicacion de la patente, y negociar con la otra parte.

71. Laterceracuestion eslarelativaa modo de reducir los costos de transaccion. La
transparencia de lainformacion tiene unaimportancia primordial. Unas normas de licencias
clarasjunto con derechos y obligaciones equilibrados con respecto al licenciatario y
licenciante aumentan la certidumbre juridicay reducen los costos. En este contexto, un
entorno propicio que fomente contratos de licencia que favorezcan la competenciaen e
mercado puede ser un elemento fundamental. La calidad de las patentes concedidas puede
repercutir también en la eficacia de la transferencia de tecnologia, ya que la proliferacion de
patentes de mala calidad disminuye la certidumbre juridica respecto de lavalidez delas
patentes y aumenta a su vez |0s costos de transaccion relativos a latransferencia de
conocimientos. También puede ser conveniente considerar |0s incentivos financieros, tales
como lareduccion de tasas o impuestos asociados ala transferencia de tecnol ogia.

72. Lacuartacuestion serefiere a equilibrio adecuado entre los intereses del titular de la
patente y los terceros, y la prevencion del abuso o uso indebido de los derechos que confiere
una patente o del poder de mercado. En principio, la concesion de derechos de patente
exclusivos se considera como un incentivo alainversion en innovacion. Paracorregir las
posibles deficiencias de |a posicion dominante en el mercado creada por esos derechos
exclusivos el sistema de patentes proporciona una serie de mecanismos, como |os requisitos
de patentabilidad y de divulgaciéon. Sin embargo, la concesién de derechos exclusivos en
cualquier circunstancia no siempre contribuye al fomento de lainnovaciéon y alatransferencia
y difusion de tecnologia en aras del bienestar publico y de los beneficios sociales. Asi, €
alcance de los derechos exclusivos se define cuidadosamente con objeto de obtener €
equilibrio adecuado con los intereses de otras partes, alas que se podraimpedir que utilicen la
invencion patentada durante un plazo limitado. Tales medidas pueden establecerse en e
marco del sistema de patentes, por g emplo, mediante determinadas limitaciones alos
derechos de patente, como la exencion de investigacion y las licencias obligatorias, y también
al margen del sistema de patentes, por gjemplo, mediante las leyes y politicas en materia de
competencia.

VI. EL MARCO REGLAMENTARIO INTERNACIONAL

73. Laintensificacion delaglobalizacion y de las corrientes comerciales transnacionales ha
propiciado un reconoci miento cada vez mayor, a escalainternacional, del vinculo que existe
entre las patentes, el comercio y latransferencia de tecnologia, como se reflgja, por g emplo,
enlos articulos 7, 8, y 66.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con e Comercio (Acuerdo sobrelos ADPIC). El articulo 7 sobre los
ADPIC establece que:

“Laproteccion y la observancia de los derechos de propiedad intel ectua deberan contribuir ala
promocion de lainnovacion tecnolégicay alatransferenciay difusion de latecnologia, en
beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnol égicos y de
modo que favorezcan el bienestar social y econémicoy el equilibrio de derechosy
obligaciones.”
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74. Ademas, € articulo 8 establece que:

“1l.  LosMiembros, a formular o modificar sus leyesy reglamentos, podran adoptar las
medidas necesarias para proteger la salud publicay lanutricién de la poblacion, o para
promover el interés pablico en sectores de importanciavital para su desarrollo socioeconémico
y tecnol dgico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en €l presente
Acuerdo.

2. Podré ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con 1o
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de |os derechos de propiedad
intelectual por sustitulares o el recurso a préacticas que limiten de manerainjustificable el
comercio o redunden en detrimento de la transferenciainternacional de tecnologia.”

75. El parrafo 2 del articulo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

“L os paises desarrollados Miembros of recerdn alas empresas e instituciones de su territorio
incentivos destinados a fomentar y propiciar latransferencia de tecnologia a los paises menos
adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnol6gica sdliday
viable.”

76. Enlo querespectaalaaplicacion del parrafo 2 del articulo 66, la Decision de Doha
sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicacion, adoptada por la Conferencia
Ministerial dela OMC en noviembre de 2001, establece que:

“11.2 Reafirmando que las disposiciones del parrafo 2 del articulo 66 del Acuerdo sobrelos
ADPIC son obligatorias, se conviene en que el Consgjo de los ADPIC establecera un

mecani smo para garantizar la supervision y la plena aplicacién de las obligaciones en cuestion.
Con estefin, los paises desarrollados Miembros comunicardn antes del final de 2002 informes
detallados sobre € funcionamiento en la préactica de los incentivos ofrecidos a sus empresas para
latransferencia de tecnologia en cumplimiento de los compromisos contraidos en virtud del
parrafo 2 del articulo 66. Esas comunicaciones serén objeto de examen en € Consgo delos
ADPIC y los Miembros actualizaran |lainformacion anua mente.”

77. LaDeclaraciéon de Dohardativaa Acuerdo sobrelos ADPIC y la Salud Publica
reafirma ademas el compromiso de los paises miembros desarrollados de ofrecer a sus
empresas e instituciones incentivos destinados afomentar y propiciar latransferencia de
tecnologia alos paises menos adel antados miembros de conformidad con e parrafo 2 del
articulo 66.>* En 2003, el Consgjo sobre los ADPIC determin |os procedimientos para
presentar y examinar |os informes por |os paises miembros desarrollados y acordd |os puntos
de lalista sobre los que debia notificar.*

78. Aunque se reconoce que crear capacidades tecnol dgicas en los PMA llevaratiempo, en
algunos estudios se pone en duda la eficaciadel parrafo 2 del articulo 66 con respecto ala
transferencia de tecnologia alos paises en desarrollo, ya que dicha disposicién se limitaalos
PMA®* y no se ha elaborado evaluacién alguna sobre |a naturalezay la magnitud de los

¥ Documento dela OMC WT/MIN(01)/17.

34 Documento de laOMC WT/MIN(01)DEC/2.

¥ Documento delaOMC IP/C/28.

% Comision de Derechos sobre Propiedad Intelectua “ Integrando |os derechos de propiedad
intelectual y la politica de desarrollo”.
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incentivos.®” Un estudiante ha examinado |os informes en relacién con dicho pérrafo 2 del
articulo 66 que los paises desarrollados presentaron a Consegjo sobrelos ADPIC y llegaala
conclusion de que son irregulares, no se centran especificamente en los PMA y no aportan
datos |o suficientemente detallados como para determinar si dicho parrafo implica el
establecimiento de agin tipo de incentivo distinto alos comerciales, como suele ser e caso.®

79. Muchos acuerdos multil aterales sobre el medio ambiente (AMUMA) contienen una
disposicion que trata la transferenciainternacional de tecnologia pertinente. El desarrollo, la
aplicacion y latransferencia de tecnologia son elementos béasicos en la g ecucion de los
AMUMA. Los derechos de propiedad intelectual, en particular |as patentes, en el contexto de
latransferencia de tecnol ogia rel acionada con el medio ambiente estén contemplados de
distintas maneras en varios AMUMA.** En muchos acuerdos se estipula que la transferencia
de tecnol ogia deberia ofrecerse alos paises en desarrollo “en condiciones justas y en los
términos més favorables’, afiadiendo “en las condiciones preferenciales y concesionarias que
se establezcan de mutuo acuerdo”. El Convenio sobre Diversidad Biol6gica (CDB) y la
Convencion de Lucha contra la Desertificacion son acuerdos referidos ambos alos derechos
de propiedad intelectual especificamente en relacion con latransferencia de tecnologia.

80. Ene CDB sereconoce gque tanto € acceso alatecnologia como su transferencia son
elementos esenciales para el logro de los objetivos del Convenio, y se requiere alas partes que
aseguren o faciliten a otras partes contratantes el acceso a tecnol ogias pertinentes parala
conservacion y utilizacién sostenible de la diversidad biolégica o que utilicen recursos
genéticos, asi como latransferencia de esas tecnol ogias (parrafo 1 del articulo 16).

Asimismo, el Convenio establece que el acceso de los paises en desarrollo alatecnologiay la
transferencia de tecnologia a esos paises “ se asegurara o facilitara en condiciones justas y en
los términos més favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se
establezcan de mutuo acuerdo”, y en condiciones “ que tengan en cuenta la proteccion
adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual”, en €l caso de tecnologia sujeta a
patentes y otros derechos de propiedad intelectua (parrafo 2 del articulo 16). En relacion con
latransferencia de tecnologia, en € Convenio se contemplan también cuestionesrelativas ala
capacitacion, las actividades de investigacion y formacion, los programas de educacion y las
campanias de sensibilizacién, el intercambio de informacion publicamente disponible asi como
la cooperacion técnicay cientifica (articulos 12, 13, 17 y 18).

81. End marco del programa de trabajo sobre transferencia de tecnologiay cooperacion
tecnol égicay cientifica adoptado por la Conferencia de |as Partes en 2004, | as Secretarias del
CDB, delaUNCTAD y de laOMPI prepararon en colaboracion un estudio técnico sobre la
funcidn de los derechos de propiedad intelectual en la transferencia de tecnologiaen €
contexto del CDB.*

3 Carlos Correa, “ Can the TRIPS Agreement Foster Technology Transfer to Developing

Countries?’, en Keith Maskus y Jerome Reichman (ed.), International Public Goods and
Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime.
¥ Suerie Moon, “Does TRIPS Art. 66.2 Encourage Technology Transfer to LDCs?”,
ICTSD-UNCTAD, Palicy Brief No. 2, diciembre de 2008.
Ponencia a cargo de Constanza Martinez, “ The Use of IP Rightsin the Transfer of Technology
under Multilateral Environmental Agreements (MEAS)”, en el Simposio de laOMPI sobrela
situacidn general de las patentes y |a transferencia de tecnologia en el marco de acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente, 26 de agosto de 2008, Ginebra.
40 UNEP/CBD/COP/9/INF/7.
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82. Latecnologia ocupa también una situacion central en el debate sobre el cambio
climatico. Losinstrumentos juridicos internacionalesy |os debates de politica publica
atribuyen enorme importancia al papel de latecnologia para afrontar € problemadel cambio
climatico. Por gemplo, €l parrafo 1 del articulo 4 de la Convencion Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climético establece que todas | as partes deberan promover y apoyar
con su cooperacion e desarrollo, laaplicacion y ladifusion -incluida latransferencia- de
tecnologias, préacticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones
antropogenas de gases de efecto invernadero, y deberan promover y apoyar con su
cooperacion el intercambio pleno, abierto y oportuno de lainformacién pertinente de orden
cientifico, tecnol dgico, técnico, socioecondémico y juridico sobre el cambio climatico. La
Convencion recoge ademas, en los parrafos 3y 5 del articulo 4, las obligaciones contraidas
por |os paises desarrollados en |o que respecta alos recursos financieros y latransferenciade
tecnologia. En particular, €l parrafo 5 del articulo 4 establece que:

“Las Partes que son paises en desarrollo y las demas Partes desarrolladas que figuran en €l
anexo Il tomaran todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, segin proceda,
latransferencia de tecnologias y conocimientos précti cos ambiental mente sanos, o el acceso a
ellos, aotras Partes, especialmente |as Partes que son paises en desarrollo, afin de que puedan
aplicar las disposiciones de la Convencién. En este proceso, las Partes que son paises
desarrollados apoyaran el desarrollo y el mejoramiento de las capacidades y tecnologias
enddgenas de las Partes que son paises en desarrollo. Otras Partesy organizaciones que estén
en condiciones de hacerlo podréan también contribuir afacilitar latransferencia de dichas
tecnologias.”

83. El parrafo 7 del articulo 4 relacionala aplicacion de la Convencion por parte de los
paises desarrollados con la aplicacion de las anteriores obligaciones por parte de los paises en
desarrollo del modo siguiente:

“Lamedida en que las Partes que sean paises en desarrollo cumplan efectivamente las
obligaciones contraidas en virtud de este Convenio dependeradel cumplimiento efectivo por las
Partes que sean paises desarrollados de sus obligaciones en virtud de este Convenio relativas a
los recursos financieros y alatransferencia de tecnologia, y se tendra plenamente en cuenta a
este respecto que el desarrollo econdémico y socia y la erradicacion de la pobreza son las
prioridades primordialesy supremas de las Partes que son paises en desarrollo.”

84. Aunque € texto de la Convencién sobre e Cambio Climatico no serefiere
expresamente alos derechos de propiedad intelectual o alas patentes, en e articulo 4 se hace
referencia a cuestiones de propiedad intelectual y a examen de la gjecucién de los
compromisos que han contraido |as partes contratantes, y en particular |os paises
desarrollados parte. Uno de |os actuales temas de debate es cua seria el mejor modo de tener
en cuenta la propiedad intelectual en el marco de la Convencién sobre e Cambio Climético.**

4 Para consultar documentos de antecedentes, documentos de trabajo e informes acercade la

Convencién sobre el Cambio Climético, véase: http://unfccc.int. Las Ultimas negociaciones se
resumen en: “Thetechnology transfer debate in the UNFCCC: Poalitics, Patents and
Confusion”, Intellectual Property Quarterly Update, Fourth Quarter 2008, South Centrey
CIEL, y ponencias a cargo de Jukka Uosukainen y Wanna Tanunchaiwatana presentadas en la
Conferencia de la OMPI sobre propiedad intelectua y cuestiones de politica publica, 13y 14 de
julio de 2009, Ginebra.
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85. Enun articulo académico se sefida que las tecnol ogias rel acionadas con € cambio
climatico deberian depender menos de una fuerte proteccion por patente y que es menos
probable que | as patentes supongan un obstaculo importante en el desarrollo y latransferencia
de tales tecnologias a los paises en desarrollo en € contexto del cambio climatico que en e de
lasalud publica® Segtin un informe dela UNCTAD,* existe una gran variedad de
tecnologias favorables al medio ambiente para satisfacer las necesidades de |os paises en
desarrollo.** En e informe se afirma ademés que aunque hay un considerable volumen

de 1+D financiada con fondos publicos para desarrollar este tipo de tecnologias, solo se
patenta, comercializa o transfiere una pequefia proporcién de tecnologias financiadas con
fondos publicos, debido, entre otros motivos, alos largos y costosos tramites que deben
seguirse para obtener una patente, la falta de conocimientos sobre aspectos comercial es del
desarrollo de tecnologia, la ausencia de sistemas de incentivos que propicien la
comercializacion de los resultados de lainvestigacion y al hecho de que, en muchos paises,
muchas actividades de |+D estén todavia en unaetapainicial.* En el estudio se sefida
ademas que muchos de los problemas de la difusion y transferencia de innovacion en general
se plantean en e dmbito de lainnovacion ecoldgica® Algunos de los problemas que sefialan
los autores son los siguientes: laincorporacion y la adaptacion de las tecnologias alas
necesidades |ocales, |a existencia de factores complementarios al margen de las patentes que
afectan alainnovacion y alaeficacia de latransferencia de tecnologia, las asimetriasen la
informacion disponible y laincertidumbre en lo que respectaalas cualidades de la
innovacion.

86. Un detallado estudio sobre tecnologias de energia alternativa®’ basado en patentes
demuestra las posibilidades que ofrece lainformacion sobre patentes ala hora de identificar y
examinar las tecnologias actuales y futuras asi como su utilidad en un debate de politicas mas
amplio.

87. Como se describe en el capitulo VI, hay varios aspectos del sistema de patentes que
pueden incidir en latransferencia de tecnologia. A ese respecto, algunas de las disposiciones
previstas en € Acuerdo sobre los ADPIC que se mencionan anteriormente también pueden ser

2 Frederick Abbott, “Innovation and Technology Transfer to Address Climate Change: Lessons

from the Global Debate on Intellectua Property and Public Health”, ICTSD Issue Paper, 24 de
junio de 20009.
4 “The Role of Publicly Funded Research and Publicly Owned Technologiesin the Transfer and
Diffusion of Environmentally Sound Technologies’, UNCTAD/ITE/11P/9, 2000.
Segln un representante del sector privado, a dicho sector corresponde entre el 60% y el 80% de
lasinversiones totales en 1+D para desarrollar tecnologias limpias (ponencia a cargo de Carl
Horton presentada en la Conferencia de la OMPI sobre propiedad intelectua y cuestiones de
politica publica, 13y 14 de julio de 2009, Ginebra.
[http://Amwww.wi po.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/index.html]).
Un experto observa que los factores econdmicos, humanos e ingtitucional es explican €l bago
nivel de transferencia de tecnol ogias respetuosas con € medio ambiente (ponencia a cargo de
Jukka Uosukainen presentada en la Conferencia de la OMPI sobre propiedad intelectual y
cuestiones de politica publica, 13y 14 dejulio de 2009, Ginebra.
[ http: //mwww.wi po.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/index.html]).
Daniel Johnson y Kristina Lybecker, “ Challenges to Technology Transfer: A Literature Review
of the Constraints on Environmental Technology Dissemination”, Colorado College Working
Paper No. 2009-07.
“Patent-Based Technology Analysis Report —Alternative Energy Technology”
[http://Amwww.wi po.int/patentscope/en/technology_focus/alternative energy.html].
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importantes en latransferencia de tecnologia. Setratadel parrafo 1 del articulo 29, relativo a
requisito de divulgacion, los articulos 30 y 31, relativos alas excepciones y limitaciones de
los derechos conferidos, y € articulo 40, relativo al control de las précticas anticompetitivas
en las licencias contractual es.

88. Ademas, € Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) establ ece disposiciones sobre
requisitos procedimental es en rel acion con peticiones de inscripcion de cambios relativos al
solicitante o al titular, peticiones de inscripcidn de cambios en € nombre o ladirecciony
peticiones de inscripcion de unalicencia o una garantia, afin de evitar que |os procedimientos
nacional es de patentes se compliguen innecesariamente. Lafinalidad de tales disposiciones es
gue se anote atiempo y eficientemente lainformacion relativa alos titulares de patentes y
licencias conexas parafacilitar la difusion precisa de informacion actualizada sobre el titular
de los derechos y su situacion en |o que respecta alas licencias. Las mencionadas
disposiciones pueden, por €lo, ser, indirectamente, relevantes para la transferencia de
tecnologia.

VIl. FORMULACION DE NORMATIVAS DE PATENTES: MARCO JURIDICO Y
FLEXIBILIDADES

89. Aun cuando no existen pruebas claras acerca de larelacion que existe entre el sistema

de patentes y la difusion de tecnologias, cabe sefialar determinados el ementos del sistemade
patentes que pueden incidir en la transferencia de tecnologia. Dichos elementos, analizados

detalladamente a continuacién, comportan multiples dimensiones.

90. El sistemade patentes tiene por finalidad subsanar las lagunas existentes en materia de
tecnologia y conocimientos, que se consideran bienes publicos, suministrando con esefin a
los innovadores derechos exclusivos que impidan que terceros exploten sin su autorizacion las
invenciones que hayan patentado. Dicho de otro modo, latecnologia pasa a ser una propiedad
con unatitularidad y un alcance técnico especificos que puede ser transferida o concedida en
licenciaaterceros. Ladivulgacion de lasinvenciones patentadas permite estar al tanto dela
tecnol ogia patentada, |0 que contribuye a una transferencia tacita de tecnologiay ala
transferencia de tecnologia por conducto de contratos de licenciay cesion de derechos. Por
otro lado, imponer derechos exclusivos demasiado estrictos puede obstaculizar €l acceso y la
transferencia de tecnologia y puede dar lugar a abusos y usosindebidos. A losfinesde
salvaguardar los intereses de | os usuarios de tecnologias cabe tomar una serie de medidas para
Ilegar a un equilibrio adecuado entre los intereses de lostitulares de patentes y los intereses de
terceros. Esas medidas se contemplan tanto en e sistema de patentes, por gemplo, en las
excepciones y limitaciones alos derechos, como a margen de dicho sistema, por g emplo, en
la aplicacion de la normativa en materia de competencia. Cabe afiadir a ese respecto que un
entorno propicio es sumamente importante en lo que a transferencia de tecnol ogia se refiere.
En los péarrafos que siguen a continuacion se explican esos el ementos y se indica que vinculos
podrian tener con las distintas etapas de la transferencia de tecnologia.

a)  Definicidn de latecnologia objeto de transferencia

91. En primer lugar cabe abordar |os €l ementos que permiten definir la tecnol ogia que desea
transferirse. El sistema de patentes transformalos conocimientos de interés publico en
propiedades que pueden ser objeto de transaccion, con unatitularidad definiday con
limitaciones en cuanto alos derechos. En la normativa de patentes se exige unaindicacion
claradd titular del derecho y del alcance del derecho definido por lasreivindicaciones. La
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ambigledad en latitularidad y lafaltade claridad en los limites relativos al acance dela
proteccion por patente crean incertidumbre y pueden generar litigios, por o que en definitiva
constituyen obstacul os parala transferencia de tecnol ogia.

i) Titularidad y autoria de lainvencion

92. Latitularidad de las patentes es uno de |os elementos fundamental es que definen los
derechos de propiedad. A lo Unico que contribuye la ambigliedad en latitularidad, ya seaen
el sistemajuridico 0 en uno u otro caso particular, es acrear incertidumbre y generar la
posibilidad de litigios, |o que es contraproducente parala transferencia de tecnologia. La
transferencia de tecnologia patentada implicalatitularidad legal de latecnologia de que se
trate. Enlanormativa de patentes se define, entre otras cosas, quién tiene derecho a obtener
una patente y de qué tipo de derechos de propiedad goza €l titular de una patente.

93. Enun gran nimero de legislaciones nacional es se estipula que, en principio, los
derechos que confiere la patente pertenecen a inventor o a sus derechohabientes. En los
casos en |os que se trata de més de un inventor, los derechos que confiere la patente se
atribuyen atodos los inventores. En muchos paises, la legislacion contempla una disposicion
especial en relacion con las invenciones realizadas por empleados en €l gercicio de sus
funciones contractuales y también en los casos en los que €l empleado ha utilizado el material
u otros recursos del empleador. Concretamente, en un gran nimero de legislaciones

nacional es se estipula que |os derechos de patente pertenecen a empleador en los casos en los
que el empleado hayarealizado su invencion durante €l gercicio de sus funciones
profesionales, a menos que en el contrato se dispongalo contrario.

94. No obstante, no es ese € caso en otros paises, por giemplo, Alemaniay el Japon. En
Alemania, e empleado inventor tiene en principio derecho a patentar su invencion. No
obstante, tiene el deber de notificar su invencion al empleador sin demoras innecesarias. A su
vez, €l empleador tiene derecho areivindicar lainvencion del empleado en un plazo de cuatro
meses contados a partir de lanotificacion y a presentar una solicitud de patente en Alemania
sin demoras indebidas, a menos de que lainvencién entre dentro de o que se consideran
secretos comerciaes. Por otro lado, el empleado tiene derecho a ser remunerado. En caso de
que el empleador no reivindique su derecho con respecto alainvencion en el plazo de cuatro
meses anteriormente mencionado, dicho derecho se atribuira al empleado inventor. Si €
empleador renuncia a sus derechos con respecto ala solicitud de patente, el empleado puede
solicitarlos. Las autoridades competentes publican directrices para calcular laremuneracion
aplicabley, en caso de litigio acerca del importe de laremuneracion, se recurre alaoficinade
patentes, que haralas veces de &rbitro en €l litigio. En € Japdn, los derechos de patente
pertenecen a empleado inventor. El derecho que se atribuye al empleador viene a ser un
derecho a gozar de unalicenciano exclusivaen relacion con la patente obtenida por el
empleado. En lapractica se firmaun acuerdo contractual entre el empleador y el empleado en
el sentido de que € empleado cede sus derechos de patente al empleador. Si el empleado
cede sus derechos o firma un acuerdo de licencia exclusiva con el empleador, tendra derecho
aobtener una remuneracién razonabl e.

95. Enlos ultimos tiempos se ha hablado mucho de latitularidad de | as patentes obtenidas a
raiz de investigaciones financiadas por e Estado u obtenidas por instituciones estatales de
investigacion, entre otras, las universidades. En los paises en |os que |os derechos de patente
con respecto a unainvencion realizada por un empleado se atribuyen al empleador, cabria
aplicar lamisma analogia con respecto alas invenciones realizadas por investigadores durante
el gercicio de susfunciones en € instituto estatal de investigacion o launiversidad de que se
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trate. Otraforma de enfocar esa cuestion es partir de que, en lamedida en que las actividades
inventivas realizadas por investigadores del sector publico son financiadas con fondos del
Estado, € fruto de dichas investigaciones, a saber, las invenciones, deben pertenecer al Estado
o gobierno local. No obstante, tltimamente se observa que | as instituciones estatales de
investigacion y las universidades estan autorizadas areivindicar latitularidad de las
invenciones realizadas por sus investigadores, estableciéndose un mecanismo adecuado para
remunerar alos investigadores e inventores y teniendo en cuenta la dimensién publica que
puede entrafiar lainvencidn de modo que los resultados de | as investigaciones estatales sirvan
delamejor forma posible e interés publico. Por gjemplo, hace unos afos, en Alemania, los
profesores gozaban de lo que se veniaallamar “privilegio del profesor”, prerrogativa con
arreglo alacual, se atribuian a este tltimo los derechos relativos a su invencién. Por
consiguiente, tenian la facultad de presentar o no una solicitud de patente y de firmar acuerdos
con terceros con respecto a su invencion. No obstante, desde 2002, |os profesores e
investigadores universitarios tienen la obligacién de informar ala universidad de que se trate
acerca de sus invencionesy las universidades tienen derecho areivindicar latitularidad de las
invenciones que se hayan realizado en las universidades. Las razones que explican ese
cambio de enfoque es e hecho de considerar que se facilitaria asi la transformacion de
conocimientos cientificos en innovaciones comerciales que generan beneficios sociales y
econdmicos.®® No obstante, en lo que respectaalatitularidad de las invenciones realizadas en
el marco de investigaciones financiadas por € Estado, € marco juridico variade un pais a
otro. En el Capitulo VIII se abordan cuestiones relacionadas con los vincul os de colaboracion
entre |os sectores publico y privado.

96. Anaogamente, lasituacion no siempre es clara en cuanto a quién debe atribuirse e
derecho que confiere la patente en |os casos en |os que un estudiante crea unainvencion en
transcurso de | as actividades que realiza en su universidad o escuela, por cuanto las
disposiciones juridicas relativas alainvenciones realizadas por un empleado investigador no
se aplican alas invenciones realizadas por estudiantes.

97. Enloscasosen los que la patente es de titularidad conjunta, la normativarelativaalos
derechos y obligaciones de sus titulares varia de un pais aotro. Por g emplo, enlos

Estados Unidos de América, los cotitulares de una patente pueden conceder individua mente
en licencia esta Ultima sin tener que obtener autorizacion de los demés salvo si existe un
acuerdo en contrario. A su vez, lalegislacion japonesa exige € consentimiento de los demés
cotitulares alos fines de conceder unalicencia sobre la patente. En los casos en los que se
realizan actividades conjuntas de 1+D, |as partes deben determinar detenidamente y con

antel acion las necesidades que pueden tener de conceder en licencia futuros activos de
propiedad intelectual asi como |as disposiciones de |as | egislaciones nacional es pertinentes
gue pueden repercutir en esas necesidades.

98. Lacuestion de determinar quién tiene derecho a qué no siempre es facil de responder,
en particular, cuando se trata de invenciones de creacion conjunta. Se sabe, por o general,
gue las negociaciones sobre | as condiciones de todo activo de propiedad intelectual derivado
de actividades de I+D conjuntas son sumamente largas y costosas.*® Se ha observado también
gue ante un problema de posturas inamovibles acerca de la titularidad de un derecho
potencialmente valioso debido alafatade un acuerdo claro entre las partes, e tiempo y €

8 Tercer informe europeo sobre indicadores en ciencia y tecnologia: Hacia una economia

basada en € conocimiento, Comision Europea, 2003.

4 Lambert-Review of Business-University Collaboration, diciembre de 2003.
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costo parallegar a una solucion a ese respecto pueden ser considerables.® En particular,
cuando |as partes en actividades conjuntas de 1+D proceden de diferentes paises o tienen
previsto explotar futuros activos de propiedad intelectual en varios paises, puede ser necesario
gue tengan en cuenta las diferencias que existen entre diferentes jurisdicciones en relacion con
latitularidad de patentes. También cabe sefialar |0s casos en |0s que una empresay una
universidad desean colaborar en un proyecto de investigacion, por cuanto, en funcion de las
prioridades de unay otra parte, puede ser complicado determinar |as cuestiones de titularidad
y el derecho a utilizar e futuro activo de propiedad intelectual .

99. Ademas, dado que una patente puede ser cedida a otra parte, con € tiempo puede haber
un cambio en latitularidad de la patente. La debida inscripcion de ese cambio permitiria que
terceros estén a tanto de laidentidad del verdadero titular de |as patentes y puedan ponerse en
contacto con € mismo, cuyo consentimiento es esencial alos fines de utilizar lainvencion
patentada.

i)  Redaccidn e interpretacion de las reivindicaciones

100. Laambigledad en las reivindicaciones equival e a una ambigledad en €l acancedela
proteccion por patente. En lo que respecta a la transferencia de tecnologia, aumentariala
incertidumbre en relacion con el valor de latecnologia patentada, tanto para € titular dela
patente como para €l titular potencial de una licencia sobre dicha patente (o el adquisidor
potencial de lapatente). Dichaincertidumbre puede traducirse en un aumento de |os costos
de transaccion en la negociacion y en costos derivados de procedimientos judiciales alos
fines de aclarar €l acance de la proteccion o invalidar la patente. Analogamente, la
ambigUedad en las reivindicaciones de una patente es fuente de incertidumbre puesto que sera
sumamente dificil no infringir lo reivindicado en esa patente a reivindicar otrainvencion.

101. Enun gran nimero de | egislaciones nacional es de patentes se contempla el requisito de
que las reivindicaciones sean claras y concisas. Habida cuenta de que las reivindicaciones son
lo que definen el alcance de la proteccién, deben estar redactadas de tal manera que se
entienda claramente dicho alcance. Las reivindicaciones injustificadamente complegas, a
saber, lainclusion de un gran nimero de reivindicaciones o de multiples reivindicaciones
dependientes puede crear ambigledad con respecto al alcance de la proteccion. Dado que
dicha ambigtiedad generaincertidumbre juridica a la hora de hacer valer una patente, no va en
beneficio ni del titular de la patente ni de terceros. Las practicas relativas alo que se
considera aceptable en materia de redaccion e interpretacion de reivindicaciones varian
mucho de un pais aotro y de unaregion aotra. Esas diferencias pueden traducirse en
incertidumbre acercadel alcance de la proteccidn por patente, salvo que las partes estén
plenamente informadas acerca de todas esas diferencias.

b)  Difusion detecnologiay publicacion de la situacion juridica

102. En € sistema de patentes se contemplan, por un lado, derechos exclusivos que impiden
gue terceros utilicen una invencién patentada sin autorizacion del titular de la patente. Por
otro lado, €l titular de la patente tiene la obligacion de divulgar lainvencion a publico de
formaclaray completa. Ademés de describir claramente latecnologia de que se trate, las
patentes y solicitudes publicadas divulgan también el alcance de la proteccion (limites de los

%0 John Hull, “Ownership of rights created in sponsored academic collaborations’, N° 1 del
E.I.P.R., 2007.
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derechos), identidad de | os titulares de |os derechos, informacion rel ativa a todo derecho
conexo (por giemplo, unalicencia) y otros datos relativos ala situacion juridica de las
patentes y de las solicitudes de patente. Ese mecanismo transparente, consagrado en €l
sistema de patentes, favorece |a transferencia de tecnol ogia por cuanto, entre otras cosas.

- promueve la asimilacion de los conoci mientos tecnol 6gicos existentes que se
describen en las patentes y las solicitudes de patente y estimula nuevas ideas e invenciones,

—  contribuye ala concepcion deinvenciones y ala comercializacion de productos, a
favorecer la blsgueda de asociados potenciales;

—  contribuye ala adquisicién de tecnologia por conducto de la cesién de derechos
de patente y las fusiones y adquisiciones.

103. Gracias alainformacion técnicay alainformacion juridica que sedivulgaen las
patentes se puede saber qué tecnol ogias estén en e dominio publico y pueden ser utilizadas
libremente por todos. Por gjemplo, si unainvencion hasido divulgada a pablico mediante
unasolicitud de patente presentada en €l pais A y en €l pais B no se ha solicitado una patente
con respecto aesa mismainvencion, al tener acceso alainformacién sobre lainvencion
divul gg\lda en lasolicitud de patente se puede utilizar libremente dichainvencion en el

pais B”".

) Requisito de divulgacion habilitante

104. El requisito de divulgacion habilitante es fundamental alos fines de la divulgacion de
conocimientos tecnoldgicos. Muchas tecnol ogias son acumulativas. Latecnologia de punta
que se describe en solicitudes de patente y en patentes constituye una base sumamente Uil
para seguir mejorando la tecnologia existente. Aporta también informacion clave sobre la
forma de resolver determinados problemas técnicos que se plantean en unos y otros campos.
A losfines de que los documentos de patente constituyan una Util fuente de informacion
tecnol 0gica, es menester velar por que latecnol ogia esté bien descrita desde € principio, de
modo que como minimo un “experto en lamateria” (Notadel traductor: terminologia del
PCT) entienda el sentido préctico de lo que contiene e documento de patente.

105. En contrapartida alos derechos exclusivos que confieren las patentes, en todas las
normativas de patentes se estipulala obligacién del solicitante de divulgar lainvencién a
publico. En un gran nimero de paises, para obtener una patente el solicitante tiene que
divulgar lainvencién de manera suficientemente claray completa de modo que pueda ser
realizada por un experto en lamateria. Dado que dicho requisito esta estipulado en €
articulo 29.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC, en un gran nimero de paises se encuentran
disposiciones similares en las legislaciones de patentes en relacion con €l requisito de
divulgacién habilitante. No obstante, existen matices de interpretacién en las disposiciones de
unosy otros paises. Laexpresion “experto en lamateria’ puede ser interpretada de modo
diferente segin € pais de que se trate. Otradificultad que se plantea es determinar hasta qué
punto la divulgacion de lainvencion puede considerarse “ suficientemente claray completa”

> Parallegar a esa conclusion se parte de que a explotar lainvencion en cuestion no se infringe

ninguna otra patente ni otros derechos vigentes en e pais B y de que la publicacion anterior de
lainvencion en e pais A eliminatoda posibilidad de obtener una patente en €l pais B puesto que
yano se cumplird el requisito de la novedad con respecto a esainvencion.
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para“llevar aefecto lainvencion”. Ademas, habida cuenta de que latecnologia nunca dejade
evolucionar, pueden plantearse casos en los que la descripcién de lainvencion no era
“suficientemente claray completa” en el momento de presentacion de la solicitud pero ha
pasado a serlo en d momento de concesién de la patente por cuanto en dicho intervalo, la
“persona capacitada en latécnica’ (Notadel traductor: terminologia del Acuerdo sobre los
ADPIC) ha adquirido mayores conocimientos acerca de latecnologia de que se trate. ¢Cabe
considerar en ese caso que se ha cumplido € requisito de divulgacion habilitante?

106. End articulo 29.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC se estipula que los Miembros pueden
exigir que e solicitante indique lamejor manera de llevar a efecto lainvencion que conozca
el inventor en lafecha de presentacion de la solicitud o, si sereivindicalaprioridad, en la
fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. De ahi que en lalegislacién de varios paises
se estipule dicho requisito. En lalegislacion de otros paises no se estipulala exigencia de
indicar lamegor manerade llevar a efecto lainvencién, pero se contemplala obligacion de
que en la descripcion se explique un método pararealizar lainvencion.

107. En e ambito de las invenciones biotecnol dgicas, en un gran nimero de paises, s la
solicitud tiene que ver con material biol 6gicamente reproducible que no puede ser objeto de
divulgacion suficiente en la solicitud escrita, en la medida en que no puede cumplirse el
requisito de divulgacion, se considerara que €l depdsito de dicho material equivale al
cumplimiento del requisito de divulgacion habilitante. A diferencia de otras invenciones con
respecto alas cuales un experto en lamateriatiene la posibilidad de analizar lainvencion
reivindicada sobre la base del texto de la descripcion y de los dibujos contenidos en la
solicitud de patente, ciertas invenciones biotecnol dgicas exigen un acceso fisico al material
biol6gico alos fines de que dicho experto comprenda suficientemente lainvencion de modo
gue puedaredizarla. Por consiguiente, esimportante garantizar dicho acceso por terceros.
No obstante, existen diferencias entre unas y otras normativas nacionalesy regionales de
patentes en cuanto alos requisitos de formay de fondo a ese respecto.

c)  Concesidn de licencias de tecnologia

108. Los derechos exclusivos de patente confieren al titular de la patente la posibilidad de
impedir que terceros utilicen lainvencion patentada sin su consentimiento. Por otro lado,
dichos derechos exclusivos tienen por finalidad dar al titular de la patente la posibilidad de
conceder en licencialainvencion patentada a terceros con arreglo a una serie de condiciones
convenidas entre ambas partes y que vayan en beneficio mutuo. Como ya se ha explicado, la
concesion de licencias sobre patentes es uno de |os principal es medios de fomento de la
transferencia de tecnologia y de perfeccionamiento de las tecnologias.

1) Licencias voluntarias de patentes

109. Laconcesion de licencias sobre patentes desempefia una importante funcion como
fuente de ingresos para €l titular de la patente y como medio de difusion y perfeccionamiento
de las tecnologias por parte de un grupo mas amplio de titulares de licencia, o que en
definitivafavorece la comercializacion de productos innovadores. Dado que las necesidades
comerciales dd licenciantey del titular de lalicencia pueden diferir, ningiin acuerdo de
licencia de patente se parece aotro. Por lo general, en los contratos de licenciase indicala
materia objeto del contrato, el acance de los derechos concedidos en licencia, las
condiciones, las obligaciones del licenciante y del titular de lalicencia, laidentidad del
representante, si procede, garantias y clausulas en materiade litigio, expiracion y extincion
del contrato y lalegislacion aplicable. Hay licencias exclusivas, licencias Unicasy licencias
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no exclusivas. Lalicenciaexclusivagarantiza que € titular de lamisma seala Unica parte
autorizada para explotar la patente con arreglo alas condiciones estipuladas en € contrato (ni
siquiera el licenciante tendra derecho a explotar la patente). Las licencias Unicas garantizan al
titular de las mismas que el licenciante no concedera licencia alguna aterceros en el territorio
en el que surta efecto & contrato. Con arreglo alas licencias no exclusivas, € licenciante
conserva el derecho a conceder licencias no exclusivas a otras partes.

110. En agunos paises es obligatorio registrar los contratos de licencia de tecnologias ante el
debido organismo estatal alos fines de estar al tanto de esas transacciones y promover la
elaboracion de politicas nacionales de transferencia de tecnologia. Un experto observa, no
obstante, que son pocas las pruebas que apunten a que una amplia supervision gubernamental
de los contratos de licencias tecnoldgicas, y la aplicacion de requisitos de plena divulgacion
de informacion de dominio privado alos organismos estatales y otros mandatos tengan una
incidencia positiva en latransferenciainternacional de tecnologiao en e crecimiento dela
productividad.>* Observa también que esos requisitos pueden incitar alas empresas a
transferir sus tecnologias més recientes exclusivamente alas economias de mayores ingresos
y propone que se gerza un estricto control de los abusos que van en contra de la competencia
gue comportan los contratos de licencia en vez de restringir las condiciones de concesion de
licencias ex-ante.

111. Otro elemento en relacion con los contratos de licencia que incide en latransferencia de
tecnologia son los derechos reconocidos por ley parlamentariay |as obligaciones de los
licenciantes y los titulares de licencias, incluidos |os derechos y obligaciones de los
colicenciantes. En lo que respecta ala certidumbre de los contratos de licenciay ala
necesidad de que dichos contratos sean € ecutados de formafiable se plantean cuestiones
como la de determinar hasta qué punto los titulares de licencias estan protegidos frente a
cambios en latitularidad de la patente (un cambio de licenciante) o alainsolvencia del
licenciante.

112. Enrelacion con los contratos de licencia concertados sobre |a base de resultados
derivados de actividades conjuntas en materiade 1+D, es esencial identificar claramente e
alcance de las actividades que se llevaron a cabo en colaboracion, por ggemplo, € &mbito, la
duracion, los objetivos, las etapas y |0s resultados previstos. En los activos de propiedad
intelectual, en particular |as patentes, que deriven de resultados de actividades conjuntas de
[+D, deben definirse claramente latitularidad y 1a explotacion de los derechos de propiedad
intelectual conferidos. Dado que es posible que no todas las partes compartan las mismas
aspiraciones y objetivos en cuanto a las actividades de [+D que se realicen, debe concertarse
un acuerdo por anticipado alos fines de definir quién tendra derecho a explotar €l futuro
activo de propiedad intelectual y con arreglo a qué condiciones.

113. Ademas, con frecuencia, |as partes en esos contratos aportan a las actividades conjuntas
de 1+D los activos de que disponen en materia de P.I. asi como sus conoci mientos técnicos.
Unadiferenciacion clara de los activos de P.I. de base y de todo nuevo activo de P.1. generado
en el marco de actividades conjuntas es esencial alosfines de evitar litigios acercade la
titularidad de los derechos y €l grado de contribucién a esos derechos. Andogamente alo que
sucede con otros contratos, hay que reflexionar acerca de latitularidad y explotacion de
activos de propiedad intelectual en los casos en los que las actividades conjuntas de 1+D cesan

2 Keith Maskus: “Encouraging international technology transfer”, documento de reflexion N° 7

UNCTAD-ICTSD, mayo de 2004.
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de forma prematura o no se cumplen los objetivos ni |as finalidades que se habian fijado en
materia de investigacion.

114. Cuando un producto es objeto de varias patentes y de distintos titulares de las mismas,
los costos de evaluacion de dichas patentes y de negociacion de contratos de licencia con cada
titular de patente por separado pueden ser sumamente elevados. A los fines de reducir dichos
costos de transaccion se recurre a un mecaniSmo que consiste en un consorcio de patentes, en
particular, en € dmbito de las tecnologias de lainformacion y la comunicacion.®® Setrata, por
consiguiente, de una de las opciones que facilitan la concertacion de contratos de licencia en
los que interviene un gran nimero de partes. Ahorabien, si e consorcio de patentes esta
integrado por varios competidores en el mercado pueden plantearse problemas en materia de
competencia en funcion del acuerdo al que se llegue.

i)  Licencias de derechos

115. Enun gran nimero de legisaciones naciona es de patentes se contemplan mecanismos
gue permiten que €l titular de una patente presente una declaracion ante la oficina de patentes
gue proceda, en e sentido de que esta dispuesto a autorizar aterceros a utilizar lainvencion a
titulo de licenciano exclusiva. Dicha declaracion sera publicada en € boletin oficia y, por 1o
general, d titular de la patente gozara de una reduccion de la tasa de mantenimiento (de
alrededor del 50%, en funcion de lalegislacion nacional aplicable). El titular de la patente y
la parte que desee obtener una licencia no exclusiva deberan llegar a un acuerdo de
renumeracion adecuada. A falta de dicho acuerdo, incumbira alaoficinade patentes o aun
tribunal, en funcion de lalegislacion nacional aplicable, establecer las condiciones generales y
especificas en relacion con lalicencia. El titular tiene lafacultad de anular dicha declaracion
con sujecion adeterminadas circunstancias. Por gemplo, en lalegislacion del Reino Unido se
contemplala posibilidad de anular |a declaracion afata de titulares de licencias con respecto
alapatente en cuestion o si todos los titulares de licencias convienen en que se procedaala
anulacion de dicha declaracion, restableciéndose, por consiguiente, la obligacion de pago de
latasa de mantenimiento. Hay oficinas que cuentan con bases de datos que permiten realizar
busquedas en patentes con respecto alas cuales se han presentado declaraciones de licenciade
derechos.

116. Ese mecanismo tiene por finalidad fomentar |a utilizacion de patentes por terceros por
conducto de acuerdos voluntarios, ofreciendo con ese fin incentivos financieros alostitulares
de patentes. No obstante, no es un mecanismo que se utilice mucho.> Una de |as razones que
explican esto uUltimo podriaresidir en € hecho de que si la patente guarda relacion con la
actividad central del titular de la patente, incluso si la patente no ha sido utilizada por € titular
hasta lafecha, limitar los derechos que confiere |a patente a la obtencion de remuneracion
monetariay renunciar ala posibilidad de solicitar un desagravio por mandato judicial puede
debilitar considerablemente la situacion del titular de la patente con respecto a otros
competidores. Por gemplo, aun cuando la patente de que se trate no haya sido utilizada por
su titular, dicha patente puede ser un instrumento de negociacion y concertacion de acuerdos

%3 En las péginas 32 a 37 del documento SCP/13/2 se suministran explicaciones acercade los

consorcios de patentes en relacion con las normas técnicas. Lo gque se explicaen dicho
documento en relacion con |os problemas en materia de competencia viene también a caso en €
contexto general.

> Conforme ala“Annual Review 2007”, publicada por la Oficina de Propiedad Intelectual del
Reino Unido (UKIPO), en 2.007 se presentaron 597 declaraciones ante la UKIPO.
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de concesion reciproca de licencias con un tercero. Si dicho tercero esta a tanto de que la
patente es objeto de licencia de derechos, es evidente que € titular de la patente perdera
mucho peso en la negociacion.

117. Por unlado, paralostitulares de patentes alos que interesa ante todo obtener ingresos
en concepto de regalias, por g emplo, las instituciones de investigacion y las universidades, o
gue no tienen intencion alguna de ocuparse de la fabricacion de lainvencion patentada por si
mismos, la licencia de derechos puede ser una opcién interesante por cuanto permite ver mas
claramente laintencion de conceder los derechos en licencia, y al mismo tiempo, reduce los
costos de mantenimiento de | as patentes.

d) Salvaguardar losintereses de l0s usuarios de tecnologias

118. Entodo sistema de patentes, y alos fines de contribuir al fomento de lainnovacion
tecnologicay alatransferenciay difusion de tecnologias, una de | as cuestiones que se
consideran fundamentales es encontrar €l debido equilibrio entre productores y usuarios de
conocimientos tecnoldgicos. Habida cuenta de que las patentes confieren derechos exclusivos
alos titulares de las mismas, en las normativas nacionales de patentes se hace galade
prudenciay se excluyen determinados objetos en tanto que no susceptibles de proteccién por
patente, ademas de establecer limites alos derechos exclusivos que confieren las patentes en
determinados casos, por cuanto, en caso contrario, podria considerarse que se hainfringido
una patente. De ese modo, |os usuarios de tecnol ogias pueden utilizar las invenciones que
forman parte de un ambito determinado o utilizar invenciones patentadas de unaforma
determinada o para un objetivo especifico sin temor ainfringir unapatente. A ellovienen a
anadirse ciertas medidas que se contemplan en normativas nacionales, ya sea dentro como
fueradel sistema de patentes, paraimpedir €l abuso o €l uso indebido de los derechos
exclusivos que confieren |as patentes y que impedirian, en lugar de promover, ladifusiony la
transferencia de tecnologia. Existe unatoma de conciencia generalizada a nivel internacional
en cuanto alanecesidad de tener en cuenta las ventajas de ambos, productores y usuarios de
conocimientos tecnol dgicos, de forma que vaya en beneficio del bienestar social y econdmico,
asi como de tomar medidas apropiadas paraimpedir €l abuso y las practicas que afectan
adversamente la transferenciainternacional de tecnologia.>

i) Exclusiones de |lamateria patentable®®

119. Por lo generd, los principios fundamentales como las leyes de la naturaleza, las teorias
matematicas y cientificas y los planes y métodos pararealizar actos puramente intel ectuales
no se consideran patentables. Se parte de que la concesién de derechos exclusivos de patente
en relacion con esos conoci mientos fundamental es no fomenta lainnovacion ni ladifusiony
transferencia de tecnologia en la sociedad habida cuenta de | os efectos perjudiciales que esos
derechos exclusivos conllevan, en el sentido de impedir que terceros utilicen esos principios
fundamentales.

120. En e marco internacional vigente se contemplan flexibilidades en cuanto alaexclusion
de determinadas tecnol ogias de |0 que se considera materia patentable. Por g emplo, en un
gran numero de paises no se consideran patentables las plantas, los animales y 10s programas

55
56

Véanse, en particular, los articulos 7'y 8 del Acuerdo sobrelos ADPIC.
En el documento SCP/13/3 se suministrainformacion general en relacion con las exclusiones de
la materia patentable.
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informaticos. Existen divergencias en torno ala cuestion de determinar si la proteccion por
patente fomenta la transferencia de determinadas tecnologias. Por consiguiente, no parece
poder Ilegarse a conclusion alguna con respecto alaincidencia de excluir determinadas
tecnologias de la proteccién por patente en la transferencia de dichas tecnol ogias.

i) Excepcionesy limitaciones’’

121. Cabe deducir que determinadas excepciones y limitaciones alos derechos inciden en
mayor grado en el problema de latransferencia de tecnologia. Una de esas excepciones es|o
gue se havenido allamar excepciones por uso con fines experimentales o exencion con fines
deinvestigacion. Por lo general, y con arreglo alaexencion con fines de investigacion, los
investigadores tienen la facultad de examinar |os efectos declarados de | as invenciones
patentadas y de mejorar dichas invenciones sin temor ainfringir patente alguna.®® Como ya
se ha explicado, es un hecho bien sabido que la capacidad de absorber y adaptar tecnologias
es unade las piedras angulares de la transferencia de tecnologia y dicha capacidad podria
reforzarse mediante un “aprendizaje en lapractica’. Laexencion con fines de investigacion
ofrece mayores posibilidades de utilizar el acervo existente de conocimientos sin temor a
infringir ninguna patente.

122. Enlalegislacion de un gran nimero de paises hay disposiciones que permiten gque, en
determinadas condicionesy s se dan ciertas circunstancias, el Gobierno y terceras partes
puedan utilizar unainvencion patentada sin autorizacion del titular. Por lo general, esas
disposiciones, denominadas licencias obligatorias, se consideran un instrumento paraimpedir
el abuso de la exclusividad inherente alos derechos que confiere la patente. Se consideran
también instrumentos para garantizar que € sistema de patentes contribuya ala promocion de
lainnovacion en un entorno competitivo asi como alatransferenciay difusion dela
tecnologia, cumpliendo los objetivos del sistemay respondiendo a interés general. Por
consiguiente, determinadas condiciones y motivos que se estipulan en las legislaciones
nacionales tienen por finalidad tener en cuenta de forma equilibrada los intereses de todas las
partes interesadas, entre otros, los titulares de derechos, los competidores de estos Ultimosy €
plblico en general.*® En determinados instrumentos juridicos internacional es, como e
Convenio de Paris, e Acuerdo sobrelos ADPIC, la Declaracion de Doharelativaa Acuerdo
sobrelos ADPIC y la Salud Publicay la decision acerca de la aplicacion del parrafo 6 de la
Declaracion de Doharelativaa Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica se contemplala
posibilidad de que los paises concedan licencias obligatorias con arreglo a determinadas
condiciones, alos fines de salvaguardar |os intereses legitimos del titular de la patente de que
setratey de terceros.

123. Lac€ficaciadelaslicencias obligatorias, en tanto que instrumento de transferencia de
tecnologia, ha sido sumamente debatida. Hay quien considera que, habida cuenta de que la
transferencia de conocimientos técnicos no divulgados en la solicitud de patente solo puede
realizarse mediante la concertacion de licencias voluntarias 0 mediante ingenieriainversa, las
licencias obligatorias pueden ser el medio més eficaz si latecnologia ya es conociday solo se

> En el documento SCP/13/3 se suministra informacion general en relacion con las excepcionesy

limitaciones alos derechos.

En el documento SCP/13/3 se suministrainformacion adicional en relacién con la exencién con
fines de investigacion.

En el documento SCP/13/3 se suministra mas informacion en relacion con las licencias
obligatorias.
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necesita acceso alamisma® Un experto ha observado que los costos, lapresién politicay la
naturaleza no exclusiva de las licencias son factores que pueden desalentar €l recurso alas
licencias obligatorias como medio para adquirir tecnologias.”* Aunque no debe presumirse
sin més investigacién que las licencias obligatorias desalientan necesaria 0 autométicamente
las inversiones en actividades de 1+D, cabe deducir que |os usos beneficiosos de las licencias
obligatorias (por ejemplo, usos selectivos en situaciones de emergencia o para hacer frente a
toda traba del avance tecnol 6gico) acarrean costos sociales.® Habida cuenta delo que
antecede, hay expertos que consideran que las licencias obligatorias constituyen uno de los
muchos instrumentos que pueden utilizarse para fomentar sistemas nacionales de innovacion
coherentes y eficaces.>

Iii)  Importaciones paralelas

124. Con arreglo al marco juridico vigente, y tal como se estipulaen € articulo 6 del
Acuerdo sobrelos ADPIC y en la Declaracion de Doharelativa al Acuerdo sobrelos ADPIC
y la Salud Publica, los paises son libres de estipular sus propias normas en relacién con €
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. En lo que serefiere alos derechos que
confiere la patente, e agotamiento sucede unavez que € titular de la patente, o un tercero que
haya obtenido el consentimiento de dicho titular, introduce el producto protegido por la
patente de que se trate en el mercado. El titular de la patente, o toda persona que haya
introducido el producto en el mercado previa autorizacion del titular, pierde la prerrogativa de
hacer valer |os derechos que confiere la patente. Dicho de otro modo, |os derechos a prohibir
que terceros utilicen un producto patentado sin e consentimiento del titular de la patente de
gue se trate se consideran “agotados’ unavez que € titular de la patente introduce el producto
en el mercado o cuando un tercero introduce el producto con autorizacion de este tltimo. En
funcidn de los limites territoriales del mercado de que se trate existen tres tipos de
mecanismos, a saber, €l agotamiento nacional, el agotamiento regional y e agotamiento
internacional. Conforme al principio del agotamiento nacional, e derecho que confiere la
patente se agota exclusivamente si € producto patentado se introduce en el mercado nacional.
Dicho de otro modo, s e producto patentado se introduce en los mercados de otros paises, 10s
derechos que confiere la patente en e plano nacional con respecto a ese producto no se
consideran agotados y, por consiguiente, € titular de la patente puede impedir laimportacion
del producto introducido en el mercado de otros paises.

125. Ahorabien, en virtud del mecanismo de agotamiento regional o internacional, €
derecho que confiere |a patente se considera agotado si el producto patentado es introducido
en el mercado regional o en cualquier otro mercado anivel internacional. Por decirlo de otro
modo, si €l producto patentado es introducido en dicho mercado regional o en cualquier
mercado de otros paises, se considera que el derecho que confiere la patente en €l plano
nacional con respecto a ese producto estd agotado y, por consiguiente, €l titular de la patente
no puede impedir laimportacion de dicho producto introducido en el mercado regional o en €
mercado de otros paises. En virtud de dichos mecanismos, habida cuenta de que € precio de

60 Véase, por gemplo, Jayashree Watal: Intellectual property rightsin the WTO and devel oping
countries, 2001.

Carlos Correa: “Can the TRIPS Agreement foster technology transfer to devel oping countries?’
en Keith Maskus and Jerome Reichman (ed.), International Public Goods and Transfer of
Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime.

Jerome Reichman y Catherine Hasenzahl: Non-voluntary licensing of patented inventions,
documento dereflexion N° 5 dela UNCTAD-ICTSD, 2003.
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mercado del mismo producto puede diferir de un pais aotro, puede que terceros adquieran €l
producto de que se trate en el mercado de otros paises y a un precio menor y procedan luego a
lareventa de dicho producto en e plano nacional y al margen de los canales normales de
distribucion del titular de la patente y del importador/vendedor autorizado (importaciones
paraelas). Por lo general, en laimportacion paralela se explotala diferencia que existe entre
el precio de adquisicion en el mercado extranjero y € precio de venta en el mercado nacional.

126. Por unlado, laampliadisponibilidad de productos que han sido objeto de importacion
paralelaen e mercado nacional, por |o general mas baratos que los productos distribuidos a
través de los canales normales de distribucion del titular de la patente o por conducto del
agente autorizado por este Ultimo, puede aumentar la posibilidad de ingenieriainversade la
tecnologia por parte de terceros. Por otro lado, la amplia disponibilidad de productos que son
objeto de importacion paralela puede desalentar a titulares de derechos de otros paises ala
horade invertir en el mercado nacional, habida cuenta de que |os que hayan realizado la
importacién paralela se pueden beneficiar sin contrapartida alguna de las inversiones
realizadas por |os distribuidores autorizados. No se sabe realmente laincidencia que tienen
las importaciones paralelas en lainnovacion y las inversiones, pero varios estudios apuntan a
gue depende de larelevancia de |os derechos de P.I. en relacion con la capacidad del mercado,
la dimension del mercado nacional, € riesgo de reexportacion de productos de importacion
paralelay lafijacion diferencia de precios.®® En resumen, se adolece de falta de claridad en
lo que respecta alas importaciones paraelas y latransferencia de tecnol ogia.

iv) Legislacion en materia de competencia

127. Lasnormativas de patentes y normativas en materia de competencia son
complementarias, en € sentido de que las primeras tienen por finalidad impedir la copia o
imitacion de productos patentados y contribuir a practicas justas en e mercado, mientras que
las segundas pueden limitar |os derechos que confiere la patente, en el sentido de impedir
abusos por parte de los titulares con respecto alos derechos obtenidos. Por consiguiente, es
menester encontrar € debido equilibrio entre las politicas de competenciay |os derechos que
confieren las patentes y ese equilibrio debe estar encaminado aimpedir los abusos de los
derechos que confieren las patentes sin anular la retribucion que ofrece €l sistema de patentes
alos que utilizan de forma adecuada | os derechos que confieren las patentes. Aun cuando una
patente puede ser un medio para su titular de obtener una situacion de monopolio, en
principio, adquirir dicha situacién monopolistica por medios legales no constituye una
violacion de lalegislaciéon en materia de competencia. Ahorabien, si lacompetenciaes
objeto de distorsion araiz de précticas abusivas por parte del titular de una patente que
controla un mercado o debido a précticas anticompetitivas que propician esa situacion de
control, es menester aplicar |la normativa en materia de competencia para restablecer
condiciones de competencialeal en e mercado.

128. Los contratos de licencia de patentes contienen elementos relacionados con la
competencia, pues promueven la eficiencia en latransferencia de tecnologia a integrar la
tecnol ogia objeto de lalicencia en |os activos complementarios del licenciatario. En virtud de
los principios generales del derecho contractual, las partes tienen lalibertad de determinar las
cldusulas de los contratos y pueden dejar de lado, por mutuo consentimiento, |as disposiciones
relacionadas con los contratos de licencia, siempre y cuando no infrinjan con ello normas de

63 Rod Falvey y Neil Foster: “Therole of intellectual property rightsin technology transfer and

economic growth: theory and evidence”, documentos de trabajo de la ONUDI, 2006.
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orden publico. Determinadas limitaciones en |os acuerdos de licencia, como las limitaciones
territoriales o las que se refieren a campo de aplicacién, pueden favorecer |la competencia en
circunstancias particulares, puesto que pueden permitir tanto al licenciante como a
licenciatario explotar latecnologia patentada de un modo tan eficiente y eficaz como sea
posible. Ahorabien, pueden surgir problemas de incompatibilidad con lalegislacion sobre
competencia cuando un acuerdo de licencia contiene, por gjemplo, limitaciones que
entorpecen la competencia entre entidades que, de no existir lalicencia, funcionarian como
competidoras. Por gemplo, un acuerdo de licencia por € que se divida el mercado entre
entidades que habrian competido entre si en ausencia de acuerdo y que entorpezcala
competencia podriair en contra de lo que disponga lalegislaciéon en la materia.

129. Segun se establece en € articulo 40.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se reconoce por o
general que ciertas practicas o condiciones relativas ala concesion de licencias sobre derechos
de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales
parael comercio eimpedir latransferenciay ladifusion de latecnologia. En consecuencia, €
articulo 40.2 de dicho Acuerdo faculta alos Miembros de la OMC a especificar en su
legislacion las précticas o condiciones rel ativas ala concesion de licencias que puedan
constituir en determinados casos un abuso de |os derechos de propiedad intelectual que tenga
un efecto negativo sobre la competencia en e mercado correspondiente. Entre los ggemplos
de esas préacticas anticompetitivas cabe sefiaar: las condiciones exclusivas de retrocesion, las
condiciones que impidan laimpugnacion de lavalidez y las licencias conjuntas obligatorias.
Por lo tanto, con la salvedad de que este hecho serd evaluado en cada caso por la autoridad
nacional, podrian ser consideradas como précticas anticompetitivas | as clausulas de concesion
de licencias que obligan al licenciatario a ceder a licenciante |os derechos que derivan de la
mejora de la patente objeto de lalicencia, las que obligan a licenciatario a adquirir del
licenciante otras tecnol ogias que no necesita o 1o obligan adquirir material Unicamente del
licenciante o de otra fuente en particular.

e)  Crear un entorno que respalde e sistema de patentes

130. Paraque €l sistema de patentes sea real mente un instrumento de transferencia eficiente

y eficaz de tecnologia, debe ser analizado en un contexto amplio. Si bien e derecho de
patentes proporciona | os distintos elementos mencionados supra que respaldan ladifusiony la
transferencia de tecnologia, también existen otros el ementos que dan apoyo al sistemade
patentes para que funcione segun lo previsto. Paramencionar tan solo unos pocos, una mayor
previsibilidad en lo que ataiie ala validez de |as patentes concedidas, |a elevada calidad de los
servicios prestados por los profesionalesde laP.l. y laaccesibilidad a sistema desde €l punto
de vistafinanciero son elementos que respaldan |a transferencia de tecnol ogia.

i) Lafuncion delos profesionalesdelaP.l. y lacalidad de las patentes

131. Por lo genera, lafuncion de los abogados de patentes es dar asesoramiento y asistencia
alosinventoresy los solicitantes parala obtencion y e mantenimiento de las patentes,
asesorar aterceros sobre la utilidad de las patentes en vigor para sus actividades comerciaesy
asistir aterceros durante |os procedimientos de oposicion o invalidacion. Deben estar en
condiciones de presentar alos clientes el amplio espectro de opciones de proteccion u
observancia disponiblesy darles asistenciasi la patente se concedié erroneamente o Si un
derecho se gjercio de formaabusiva. Asimismo, con miras aintensificar laintegracion de la
P.I. en los model os comerciaes de las empresas, la funcion de |os abogados de patentes ala
hora de dar asistenciaen lagestion delaP.l. de sus clientes parece ir adquiriendo cada vez
mas importancia.
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132. Los abogados de patentes y los agentes de patentes calificados comprenden la
tecnologia de que setrate y pueden analizar el alcancey el valor de latecnologia patentada.
Gracias a esta capacidad, unida a su comprensién del derecho de P.1., 1os abogados de
patentes pueden ser un nexo importante en el proceso de transferencia de tecnol ogia entre
quien transfiere latecnologiay quien larecibe.

133. Si bien un abogado de patentes calificado ayudara tanto a los titulares de patentes como
aterceros aencontrar condiciones mutuamente satisfactorias, al comienzo, si se pone en duda
lavalidez de una patente concedida, este hecho elevara para ambas partes € costo de la
celebracion de los acuerdos de licencia. Deberan dedicarse tiempo adicional y recursos
humanos y financieros que podrian haberse asignado a otros fines para reevaluar lavaidez de
una patente imperfecta (es decir, una patente cuyas reivindicaciones no cumplan con los
requisitos de patentabilidad), entablar negociaciones respecto de dicha patente y, de ser
necesario, accionar judicialmente pararevocar en todo o en parte una patente de ese tipo.

VIIl. ASOCIACION ENTRE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

134. Delos distintos tipos de asociaciones y redes conocidos en € pasado, una parte
considerable consiste en relaciones entre empresas; sin embargo, se estan popularizando las
redes de innovacion fundadas en la colaboracion entre actores del sector privado y organismos
financiados por € Estado (o que se denomina asociaciones entre |os sectores publico y
privado). De algiin modo, préacticamente todos estos model os de col aboracion se basan en
estrategias de patentes y contienen disposiciones sobre lagestion y €l gercicio de los
derechos que confieren | as patentes.

135. En pocas palabras, € proceso de creacion y desarrollo de productos supone tres

etapas: i) unafase de investigacion que constituye la base de la creacion del nuevo

producto; ii) unafase de desarrollo que supone la transformacion de | os resultados de la
investigacion en un nuevo producto real; v iii) unafase de comercializacion que supone todos
los aspectos rel acionados con la distribucién del nuevo producto. Muchas empresas privadas
logran atravesar sin tropiezos esas tres etapas, es decir, desde la1+D hastala comercializacion
y ladifusion de los productos. Por otra parte, es sabido que en muchos paises una porcién
importante de lal+D, en particular lainvestigacion de base, esta financiada por € Estado y es
llevada a cabo por instituciones estatales de investigacion, entre ellas, las universidades,
mientras que la comercializacion de nuevos productos esta confiada a sector privado.
Ademés, a medida que la tecnologia se vuelve cada vez mas complea, € sector privado
procura colaborar con las instituciones del sector publico que poseen un nivel elevado de
conocimientos especializados en investigacion.

136. Entérminos generales, soliaexistir unadivision claraentre las actividades de las
empresas y las del sector académico; éste, y ello incluye las instituciones estatales de
investigacion, se concentraba mas que nada en lacienciade base. Sin embargo, ladivision
entre laciencia de base y |a ciencia aplicada se ha difuminado, en particular, en € sector dela
biotecnologia, en e gue se considera que la ciencia de base, por g emplo, la gendémica,
encierraen potencia un valor comercia significativo.** Desde e punto de vistadel sector

64 Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectua: “Integrando |os derechos de propiedad

intelectual y la politica de desarrollo”.
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publico, en un momento en el que los recursos financieros estatal es son escasos, |a
colaboracién con el sector privado garantiza apoyo financiero adiciona alas actividades
estatales de investigacion.

137. A pesar de esa necesidad de colaboracion, se consideraba por |o general que las
universidades y las instituciones estatal es de investigacion no lograban convertir 1os
resultados de su investigacion en proyectos viables, principal mente por no cooperar 10
suficiente con el sector privado. En consecuencia, |0s encargados de la adopcion de politicas
comenzaron a buscar un nexo mejor entre el sector publico y € sector privado, con miras a
acelerar € proceso de innovacion y la comercializacion de los resultados de la investigacion
financiada con fondos estatales. Es posible que la necesidad de acercar estos dos sectores sea
mas intensa en |os paises en los que lamés ata capacidad de investigacion se concentraen €
sector publico. Segun un informe emitido por la Comision Europea, las universidades y 1os
establ ecimientos de educacion superior emplean en Europa e 34% del total de investigadores
y se encargan del 80% de lainvestigacion basicallevadaacabo en laregion.® Otrafuente
indica que el Estado financiael 67,5%, el 62,6% Yy e 38,2% del gasto nacional de
investigacion en Argenting, la Federacion de Rusiay Sudéfrica, respectivamente.®®

138. Sinlugar adudas, con su mision primaria de impartir educacion superior y realizar
investigacion de base, las universidades y |as instituciones estatal es de investigacion han
desempefiado un papel importante en la difusion y transferencia de los resultados de sus
investigaciones, por g emplo, mediante publicaciones, conferencias y actividades de
educacion de los futuros investigadores que seran empleados por € sector privado. Sin
embargo, para zanjar la brecha entre el sector publico de investigacién y € sector privado, se
ha prestado mayor atencion aladifusion y latransferencia directas de conocimientos, por
giemplo, lainvestigacion en colaboracién, la concesion de licencias y |a creacién de empresas
derivadas. En consecuencia, se ha examinado con atencion lafuncion de las patentesen o
gue atafie a acelerar lainnovacion y la comercializacion de los resultados de la investigacion
financiada con fondos estatal es.

139. Durante mucho tiempo, en muchos paises, |os derechos conferidos por |as patentes
sobre las invenciones creadas por instituciones estatal es pertenecian al Estado o alos propios
profesores. Por o tanto, las instituciones estatales no podian tomar decision alguna acerca de
lacesion o concesion en licencia de las invenciones creadas durante sus actividades de
investigacion. Por lo general, si existian patentes que pertenecian a Estado, raravez eran
explotadas. Habida cuenta de que unade las funciones del sistema de patentes ha de ser crear
incentivos alal+D, se consider6 que permitir alas universidades y |as instituciones estatal es
de investigacion reclamar latitularidad de la propiedad intelectual sobre los resultados de sus
investigaciones daria més incentivos parala creacion de nuevas invenciones. Ademas, se
considerd también que toda posibilidad de explotacion de su propiedad intelectual motivaria
al sector publico abuscar licenciatarios, de ser posible, empresas privadas que pudieran seguir
desarrollando | os resultados patentados de sus investigaciones para comercializar €l producto.
Desde e punto de vistadel sector privado, se sostuvo que puesto que las actividades estatales
de investigacion solian girar en torno alainvestigacion de base, las empresas del sector

6 “El papel delas universidades en la Europade conocimiento” (COM(2003) 58 final). Sin
embargo, el nimero total de investigadores empleados en las universidades y 10s
establ ecimientos de educacién superior varia significativamente entre |os Estados miembros de
laUE (el 26% en Alemania, €l 55% en Espafiay mas del 70% en Grecia).

6 “Los principalesindicadores de cienciay tecnologia de la OCDE: 2009”, primera edicion.
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privado tenian que dedicar inversiones considerables, con €l riesgo de no lograr su propoésito,
a seguir desarrollando la investigacion de base en sus primeras etapas hasta la colocacion de
un nuevo producto en e mercado. Un tipo de motivacion para que €l sector privado asumiera
ese riesgo seria garantizar que un mecanismo juridico diera alas empresas la posibilidad de
controlar latecnologia desarrollada, por g emplo, mediante unalicenciaexclusivao la
titularidad de | as patentes.

140. Por otraparte, suele considerarse que lamisién de las universidades es lade impartir
educacion, realizar investigacion y difundir |os resultados de lainvestigacion en beneficio de
lahumanidad. Con esefin, se consideraque lalibertad de investigacion y publicacion son
piedras fundamental es de las actividades académicas. Se hatemido que la celebracion de
contratos de licencia con asociados comerciales pueda perjudicar lalibertad de investigacion
y poner en jaque lamision fundamental de las universidades.

141. Teniendo en cuentalos distintos intereses en juego, la opcion de politica de muchos
gobiernos es permitir alas universidades y las instituciones estatales de investigacion

reclamar latitularidad de la propiedad intelectual que surge de lainvestigacion financiada por
el Estado, con € fin de aprovechar a méximo |os beneficios que esainvestigacion puede dar a
lasociedad. En consecuencia, las universidadesy las instituciones estatal es de investigacion
pueden, en gran medida, establecer politicas de propiedad intelectual y de concesion de
licencias y decidir acerca de la distribucion de los ingresos por regalias entre las partes
interesadas. Entre |os primeros paises en establecer un marco juridico para aplicar una
politica de esa indole figuran los Estados Unidos de América: ladenominada Ley Bayh-Dole
de 1980 facult6 alas instituciones de investigacion de ese pais a patentar tecnologia elaborada
gracias alafinanciacion federal y conceder licencias sobre esa tecnologia a cambio de
regdias, y las dentd ahacerlo. En principio, las organizaciones sin fines de lucro, como las
universidades y las pequefias empresas, pueden retener latitularidad de las invenciones
creadas en el marco de un acuerdo de financiacion con un organismo federal, siemprey
cuando se cumplan distintas obligaciones destinadas alograr € objetivo principal de fomentar
la utilizacién de las invenciones creadas en € marco de actividades de investigacion

respal dadas mediante fondos federales.®’

142. LaLley Bayh-Dole impulsd un aumento considerable en las actividades de
patentamiento en las universidades de los EE.UU. y fue el factor preponderante en la creacion
de oficinas de transferencia de tecnologia (OTT) en muchas instituciones de investigacion de
los EE.UU. Esto trajo aparejado un incremento considerable de |os ingresos derivados de la
concesion de licencias en esas universidades e instituciones de investigacion y en el nimero
de empresas derivadas. Sin embargo, también es importante sefialar que los ingresos que la
gran mayoria de las instituciones obtiene de | as tasas de licencia son relativamente bajos, al
igual que € nimero de instituciones que comparten la proporcion mayor del total de ingresos.
En un minucioso estudio en el que se examinalatransferencia de tecnologia entre las
universidades y e sector industrial antesy después de la Ley Bayh-Dole,*® se sostiene que los
procesos de intercambio de tecnologia entre una universidad y el sector industrial son
ramificados y complejos y varian mucho seguiin e sector de latecnologia de que setrate: las
actividades de patentamiento y concesion de licencias en las universidades de los EE. UU. se
han concentrado en € sector de las ciencias biomédicas. En €l estudio se concluye que si bien

" Articulos 200 a 212 del Capitulo 18 del titulo 35 del U.S.C.
68 David Mowery y otros. Ivory Tower and Industrial Innovation: University— ndustry
Technology Transfer Before and After Bayh-Dole, 2004.
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en laLey se enfatiza e hecho de que & patentamiento y la concesion de licencias son vectores
importantes de latransferenciaal sector industrial de las invenciones creadas en los circulos
académicos, de momento, este hecho no ha quedado claramente demostrado y que lafuncién
del patentamiento y la concesion de licencias como componentes indispensables de la
transferencia de tecnologia sigue siendo compartida. Sin embargo, también se sostiene que la
Ley Bayh-Dole hasimplificado el complejo proceso administrativo de obtencién de titulos de
propiedad intelectual sobre las invenciones fruto de la investigacion financiada con fondos
estatales y ha facilitado | as actividades de patentamiento paralas instituciones con poca
experienciaen la gestion de las patentes y |as actividades de concesion de licencias.
Asimismo, se sugiere en el estudio que ala horade evaluar |os efectos que la Ley Bayh-Dole
produce en € bienestar de la sociedad, la actividad de patentamiento, en si misma, es menos
importante que | os tipos de politicas sobre concesién de licencias adoptados por las
universidades, si bien no puede dejar de notarse con inquietud la mayor intensidad de
patentamiento de resultados de investigacion del sector cientifico que del sector tecnol dgico.

143. Traslasancién delaLey Bayh-Dole, muchos paises comenzaron a adoptar politicasy
mecanismos juridicos de transferencia de tecnologia de las universidades y las instituciones
estatales de investigacion que son similares, aunque no idénticos, alapoliticay lalegislacion
estadounidenses. No solo |os paises desarrollados, sino también los paises en desarrollo han
revisado ambitos como la condicion juridica de las universidades y las instituciones estatales
de investigacion, ssimplificando la complejidad administrativa inherente ala obtencion de
propiedad intelectual de ellas, elaborando una politica de propiedad intelectual para€llas,
creando oficinas de transferencia de tecnologia y revisando |os esquemas financieros y de
financiacion de | as actividades de investigacion realizadas en esas instituciones.

144. Los efectos de esos cambios deberan seguir examinandose porgue su introduccién en
€s0s paises es relativamente reciente. Es sabido que el costo de mantener unaOTT no es
menor. Las experiencias de China, Filipinas, lalndia, € Japdn, la Republica de Corea,
Singapur y Tailandiafiguran en varios estudios encargados en € marco del proyecto de la
OMPI sobre “Establecimiento de asociaciones entre la universidad y € sector industria para
la promocién de lainnovacion y latransferencia de tecnologia’.®® Examinando la experiencia
del Japdn se reconoce en un estudio que, ademés de las empresas mas grandes, en los Ultimos
anos las empresas pequefias y jovenes han comenzado avalerse de lal+D universitariaen
colaboracion y se sugiere que esto podria ser indicio de un cambio en € sistemade

innov%:i on en e Japon, es decir, € paso de lainnovacion interna alainnovacion basada en
redes.

145. En un estudio en & que se examina la actividad de patentamiento en las universidades
de Alemania antes y después de lareformajuridica que abolio € privilegio del profesor se
indica una serie de conclusiones que son similares alas que se desprenden del estudio de los
Estados Unidos de América antes mencionado.” No se demuestra un aumento sistemético en
el nimero de patentes por invenciones creadas en las universidades después de lareforma

69
70

http: //Amwwv.wi po.int/uipc/en/partner ship.

Kazuyuki Motohashi: “Economic analysis of university-industry collaborations: therole of
new technology based firms in Japanese national innovation reform”, documento de debate del
RIETI, serie 04-E-001, enero de 2004.

Sidoniavon Ledebur y otros. “University patenting in Germany before and after 2002: what
role did the professors' privilege play?’, documentos de investigacion econdmica de Jena,
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juridica, pero latitularidad de esas patentes ha pasado de los individuos (profesores) y las
empresas alas universidades. También se observa en el estudio que lareformajuridicadio a
los investigadores con poca experiencia € apoyo institucional necesario paralograr un mayor
acceso ameores infraestructuras de transferencia. Desde la perspectiva de latransferencia de
tecnologia, la probabilidad de éxito en la comercializacion podria ser més elevada cuando la
titularidad corresponde a las universidades debido a mayor experiencia en patentamiento,
contactos mas variados con € sector de laindustriay mayor cantidad de tiempo invertido por
el persona delaOTT. Sin embargo, € estudio concluye gue esainformacién puede generar
conceptos erréneos acerca de la esperanza de obtener ingresos de la comercializacién como
nueva fuente de financiacién paralas universidades.

146. Parafacilitar 1a colaboracion entre los sectores publico y privado, algunos paises prevén
acuerdos tipo, por ejemplo acuerdos de colaboracion paralainvestigacion y acuerdos de
creacion de consorcios para distintas circunstancias.”” Ademés, si bien los marcosjuridicos y
las politicas que delinean la asociacion entre |os sectores publico y privado varian entre los
Estados miembros, la Comision Europea elaboré directrices de aplicacion voluntaria paralas
universidades y demas instituciones de investigacion, destinadas a mejorar 1os vinculos con €
sector industrial en Europa.” El propdsito de esas directrices es asistir alas instituciones de
investigacion en la elaboracion de mecanismos y politicas mas eficaces para promover tanto
ladifusién y utilizacion de los resultados de la 1+D financiada por el Estado como facilitar la
creacion de un enfoque normalizado a escala europea. Lacomplegjidad de los distintos
sistemas de P.1. de | os paises de Europa ha sido reconocida por un Grupo de Expertos™ como
un freno ala colaboracion transfronteriza entre las empresas y las instituciones estatales de
investigacion. El Grupo eaboré una Guia paralatoma de decisiones y una carpeta de
documentacién para empresas privadas, instituciones estatales de investigacion e
intermediarios con € fin de fomentar la colaboraci én transfronteriza.

147. Se haobservado que la cantidad de conocimientos y tecnologiatransferidos de las
universidades al sector industrial (o que son fruto de la colaboracion entre esos dos tipos de
institucion) depende de: i) la cantidad de conocimientos que se crean en las universidades y
las instituciones estatales de investigacion; i) €l tipo de divulgacion de los

conocimientos; iii) lanaturalezay € tipo deinvestigacion realizada; vy iv) la capacidad de
absorcién y la demanda de nuevos conocimientos por las empresas.” Puesto que la
asociacion entre |os sectores publico y privado constituye una forma de transferencia de
tecnologia de una parte a otra, los derechos de propiedad intelectual desempefian un papel
importante, pero representan tan solo un elemento del éxito en latransferenciade
conocimientos del sector publico al sector privado. Huelga decir que, ademas del marco

2 En el Reino Unido, puede obtenerse documentacién sobre los acuerdos Lambert:

http: //www.dius.gov.uk/innovation/business _support/lambert agreements. En Alemania,
existen distintos acuerdos tipo, por giemplo, € “Contrato Berlin”, e “ Contrato Hamburgo” y €l
“Contrato Munich”.

“Directrices voluntarias paralas universidades y otras instituciones de investigacion destinadas
amejorar sus vinculos con laindustria en toda Europa’, COM (2007) 182 final, de la Comision
Europea.

I Informe del Grupo de expertos sobre propiedad intelectual del CREST, método abierto de
coordinacion (segundo ciclo), 2006 http://ec.europa.eu/invest-in-

resear ch/coor dination/coordination01_en.htm.

V éase Fabio Montobbio: “Intellectua property rights and knowledge transfer from public
research to industry in the US and Europe: Which lessons for innovation systems in developing
countries?’, en The Economics of Intellectual Property, Publicacion dela OMPI N° 1012.
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juridico einstitucional del sistema de produccion de conocimientos, la capacidad del sector
comercial de absorber |os resultados de lainvestigacion, asi como otros entornos propicios,
son fundamental es para que la asociacion entre |os sectores publico y privado resulte eficaz.

IX. INSTRUMENTOSY MARCO INSTITUCIONAL

148. Enloscirculos comerciales, lainformacién sobre patentes es muy (til ala horade
formular la estrategia de propiedad intelectual de una empresa, por ser unainformacion
necesaria para nutrir los procesos de investigacion y desarrollo, favorecer las transacciones
relativas alicencias y tecnologias, y paralatransferencia de tecnologiay el andlisisdelos
mercados y los competidores con €l fin de respaldar importantes decisiones comerciales.
Ademas, ladisponibilidad de informacion acerca de latitularidad y los derechos y
obligaciones relacionados con | as patentes (por g emplo, los acuerdos de concesién de
licencias o0 garantias), habituamente a través de |os registros nacional es de patentes, puede
favorecer latransparencia del mercado y la seguridad juridica en las transacciones relativas a
los denominados “activos intangibles’.

149. Si bien todalainformacion necesaria para analizar €l contenido técnico de las patentes
(y delas solicitudes), asi como su situacion, se encuentra en las oficinas de patentes, s esa
informacion esta publicada en papel puede ser dificil en la practica acceder a€lla,
especialmente desde €l extranjero. Ladigitalizacion de las colecciones nacionales facilita el
acceso alainformacion sobre patentes, asi como su uso con fines estadisticos y analiticos. El
acceso alainformacion sobre patentes es cada vez més facil através de servicios sencillos de
utilizar disponibles en Internet. Ademas, la OMPI coordina el programade Acceso ala
investigacion para el desarrollo y lainnovacion (aRDI), junto con sus asociados de la
industria editorial, con el fin de incrementar la disponibilidad de informacién cientificay
técnica en |os paises en desarrollo.”

150. Lasdistintas bases de datos sobre patentes y las posibilidades que da el andlisisen
materia de patentes se describen en detalle en e documento SCP/13/5; por lo tanto, esa
descripcidn no se repite en € presente documento. Bastard decir simplemente que esos
instrumentos digitales desempefian un papel significativo en ladifusion y latransferenciade
tecnologia. En algunos paises, con miras adifundir lainformacion acerca de las patentes
disponibles sin necesidad de obtener el consentimiento del titular de la patente, existen en
Internet bases de datos sobre invenciones que ya no estan protegidas por patente (es decir que
las patentes han expirado o han sido retiradas). Un registro electronico que cualquier persona
pueda consultar en Internet cumpliriala mismafuncion.

151. Ademas, parafomentar |os acuerdos de concesion de licencias, en muchos paises se han
creado instrumentos que facilitan la comunicacién entre |os eventual es compradores y 1os
vendedores de tecnologia. Por gemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de |os Estados
Unidos de América publica en su Gaceta Oficial informacion acerca de las patentes
disponibles para su concesion en licenciay su venta’ y la Oficina de Propiedad Intelectual

del Reino Unido cuenta con una base de datos sobre derechos que pueden concederse en
licencia. Ademas, varias autoridades nacionales y regional es promueven activamente la

e http: //www.wipo.int/ardi/es/. Actuamente, en € marco del programa aRDi, 12 editoriales dan

acceso a mas de 50 publicaciones periddicas para 107 paises en desarrollo.
7 http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week50/OG/TOC. htrr#ref11.




SCP/14/4
pagina 45

concesion de licencias brindando asistencia para evaluar |0s mercados y encontrar socios
comerciales. También ofrecen una plataforma de Internet de uso sencillo en la que pueden
intercambiar informacién eventual es compradores y vendedores.”® En términos generales, en
esas plataformas se describe |a tecnol ogia of recida/buscada o se presenta una lista de patentes
gue pueden ser objeto de licencia, asi como informacion para contacto. También existen
empresas gque se ocupan de transacciones comerciaes, por g emplo, empresas de subasta de
activosde P.I."™

152. El marco institucional también contribuye en gran medida alaeficaciaen la
transferencia de tecnologia. Los centros de apoyo alatecnologiay lainnovacion (CATI),
propuestos en el contexto de la Agenda para el Desarrollo, prestan no solo servicios de
informaci6n sobre patentes, sino también un amplio espectro de servicios de apoyo ala
innovacion para, entre otras cosas, fortalecer |a base tecnol 6gica local mediante la creacion de
conocimientos técnicos locales y coordinar |atransferencia de tecnologia, las aptitudesy la
difusion de los conocimientos técnicos, estudiando las posibilidades de concesion de
licencias, creacion de empresas conjuntas, etcétera. En lo que atafie alatransferencia al
sector comercial de los resultados de lainvestigacion realizada en las universidades, las OTT
de las universidades tramitan, conceden en licenciay administran los derechos de propiedad
intelectual que se originan en ellas; a menudo, abarcan un amplio espectro de tareas, desde la
evaluacion de las divulgaciones de lainvencion y latramitacion de solicitudes de patentes
hasta la concesion en licencia de las patentes de la universidad, pasando por laasistenciaalas
actividades de investigacion en colaboracion con el sector industrial, laasistenciaalas
empresas derivadas y € manegjo de los litigios en materia de patentes, entre otras cosas.
Desempefian un papel vital en la comercializacion de los resultados de investigacion de base
al acortar la distancia entre lainvestigacion académicay su aplicacion comercial.

X. DESARROLLOY TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

153. El acceso alas nuevas tecnologias es considerado fundamental para responder con
eficacia alos desafios mundiales, como € desarrollo, el cambio climético, lasaudy la
seguridad alimentaria. De hecho, las nuevas tecnologias permiten hacer frente, si no atodos,
avarios de los desafios sefialados en |os Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas; en particular, en e Objetivo 8 se declara que los Estados miembros de las Naciones
Unidas estan firmemente decididos afomentar una alianza mundial para el desarrollo, y la
Meta 8f indicalo siguiente: “en cooperacion con el sector privado, dar acceso alos beneficios
de las nuevas tecnol ogias, especialmente las de lainformacion y las comunicaciones’.

8 Por giemplo, una base de datos sobre licencias creada por € Centro Nacional de Informaciény

Formacion en Propiedad Industria del Japon (NCIPI)
[http://mwww.inpit.go.jp/english/index.html], los Centros de Enlace de la Innovacion (IRC) de la
Comision Europea [http://irc.cordis.lu], € Centro Nacional de Transferencia Tecnoldgica
(NTTC) delos Estados Unidos de América [ http: //mww.nttc.edu/default.asp] y el Mercado de
propiedad intelectual en materia de patentes de la Oficina Danesa de Patentesy Marcas
[http://Amww.dkpto.org/].

Se desprende de un informe gque en una de esas subastas se vendié una patente para un sistema
de difusién continua de musica de fondo en 1,75 millones de délares EE.UU. [Managing
Intellectual Property Weekly News, 26 de octubre de 2007].
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154. Lac€ficaciaen lautilizacion de la propiedad intelectual para el desarrollo econdmico,
social y cultural ha estado en e centro de las preocupaciones de la OMPI, en cuanto

organismo especializado de las Naciones Unidas. En particular, € proposito de la Agendade

la OMPI para el Desarrollo es garantizar que las consideraciones sobre el desarrollo sean

parte integrante de lalabor de la Organizacion. Varias de las 45 recomendaciones adoptadas

por la Asamblea General dela OMPI en octubre de 2007 versan sobre transferencia de
tecnologia. En particular, 1a Categoria C “ Transferencia de tecnologia, tecnologias de la
informacion y la comunicacion, y acceso alos conocimientos’, gue se reproduce mas

adel ante, destaca las inquietudes de los Estados miembros de la OMPI y recomienda medidas
atomar en estaesfera:™

“CategoriaC: Transferencia de tecnologia, tecnologias de lainformaciony la
comunicacion (TIC) y acceso alos conocimientos

24. Solicitar ala OMPI que, dentro de su mandato, amplie el alcance de sus
actividades destinadas a colmar la brecha digital, de conformidad con los resultados de
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacion (CMSI), y teniendo en cuenta
laimportanciadel Fondo de Solidaridad Digital.

25. Estudiar qué politicas e iniciativas relacionadas con la P.I. son necesarias para
fomentar latransferenciay difusion de tecnologia en pro de los paises en desarrollo, y
adoptar las medidas adecuadas para que |os paises en desarrollo puedan comprender
plenamente |as distintas disposiciones relativas a las flexibilidades previstas en los
acuerdos internacionaes y beneficiarse de las mismas, seguin corresponda.

26. Alentar alos Estados miembros, especialmente alos paises desarrollados, a que
insten a susinstituciones cientificas y de investigacion afomentar la cooperacion y €
intercambio con las instituciones de investigacion y desarrollo de los paises en
desarrollo, en especia los PMA.

27. Determinar los aspectos de las TIC relacionados con la P.I. que favorecen €l
crecimiento y € desarrollo: crear un foro, en e marco de un érgano pertinente de la
OMPI, paradebatir laimportancia de |os aspectos de las TIC relacionados con laP.l. y
su papel en e desarrollo econémico y cultural, haciendo hincapié concretamente en
ayudar alos Estados miembros a definir estrategias practicas relacionadas con laP.1.
parautilizar las TIC en pro del desarrollo econdmico, socia y cultural.

28. Estudiar las politicas y medidas de apoyo alaP.l. que podrian adoptar |os Estados
miembros, en especial |os paises desarrollados, parafomentar latransferenciay difusion
de tecnologia a los paises en desarrollo.

29. Incorporar al mandato de un érgano adecuado de la OMPI debates sobre
transferencia de tecnologia en materiade P.1.

30. LaOMPI debe colaborar con otras organizaciones intergubernamental es para
proporcionar asesoramiento alos paises en desarrollo que o soliciten, sin olvidar alos
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PMA, sobre como acceder y aplicar lainformacion de P.1. sobre tecnologia,
especialmente en ambitos que revistan especial interés paralos paises que lo solicitaron.

31. Emprender lasiniciativas adoptadas por |os Estados miembros que contribuyen a
latransferencia de tecnologia a los paises en desarrollo, tales como solicitar ala OMPI
gue proporcione mejor acceso alainformacion publicada sobre patentes.

32. Contar con laposibilidad de intercambiar, en el seno dela OMPI, las experiencias
e informacion, en los ambitos nacional y regional, sobre larelacion existente entre los
derechos de P.l. y las politicas de competencia.”

155. Ademas, en relacion con |as actividades normativas, cabe sefialar € texto delas
recomendaciones N° 22 y 23, que es €l siguiente:

“22. Las actividades normativas de la OMPI deberan contribuir alos objetivos de
desarrollo aprobados en e sistema de las Naciones Unidas, sin olvidar los que figuran
en laDeclaracion del Milenio.

Conforme alo dispuesto por los Estados miembros, |a Secretaria de la OMPI debera
abordar en los documentos de trabgjo de las actividades normativas, cuando proceda, y
sin perjuicio de los resultados de | as reflexiones de |os Estados miembros, cuestiones
como: a) lasalvaguardiade laaplicacion nacional de normas sobre propiedad
intelectual; b) larelacion entrelaP.l. y lacompetencia; c) latransferenciade
tecnologia en materiade P.1.; d) las posibles flexibilidades, excepciones y limitaciones
de los Estados miembrosy; €) laposibilidad de establecer nuevas disposiciones
especiales paralos paises en desarrollo y los PMA.

23. Estudiar como fomentar més adecuadamente las practicas de concesién de licencias
de P.1. en pro de la competencia, especialmente con miras aimpulsar lacreatividad, la
innovacién y latransferenciay la difusion de tecnologia en los paises interesados, en
particular los paises en desarrollo y los PMA.”

156. El Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) fue creado por la Asamblea
Genera dela OMPI en 2007 con €l propdsito dei) elaborar un programa de trabajo parala
aplicacion de las recomendaciones adoptadas; i) supervisar, evaluar y examinar laaplicacion
de las recomendaciones adoptadas y presentar informes sobre la marcha de la misma, para
todo lo cual coordinara su labor con los érganos de la OMPI correspondientes; iii) examinar
las cuestiones de P.I. y de desarrollo acordadas por € Comité, asi como las que adopte la
Asamblea General. En consecuencia, la aplicacion de las recomendaciones mencionadas ha
sido objeto de supervisién, evaluacion, examen y presentacion deinformes en e CDIP.®' Dos
proyectos destinados ala aplicacion de la Agenda de la OMPI parael Desarrollo son
directamente pertinentes alatransferencia de tecnologia. Se trata de los proyectos titulados
“Estructura de apoyo alainnovacion y latransferencia de tecnologia para las instituciones

81 Los documentos informativos y de trabgjo, asi como losinformes relativos ala Agendade la

OMPI parael Desarrollo pueden consultarse en:  http: //mwww.wipo.int/ip-
devel opment/es/agenda/.
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nacionales de P.I.”# y “ Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnologia:
desafios comunes y blsqueda de soluciones” %

157. Como se expone en & indice de Capacidad de Innovacion delaUNCTAD, existen
grandes desigualdades entre | os paises en desarrollo y los paises desarrollados en |0 que atafie
alaactividad tecnoldgicay el capital humano.®* Esun verdadero desafio idear un sistemade
patentes que funcione seguin o previsto en paises tan distintos, es decir, que sirva para
fomentar lainnovacion, el desarrollo tecnolégico, ladifusion y transferencia de tecnologiay
el flujo de inversiones privadas. Un académico sugiere que en los paises en desarrollo la
necesidad de proteccion por patente paralatransferencia de tecnologia y lainnovacion local
varfasegin el nivel de desarrollo.2°> Con arreglo a este investigador, |as pruebas recabadas de
las muestras econométricas sugieren unarelacion en formade U invertida entre lafuerza de
las patentes y los niveles de ingreso, es decir, laintensidad del patentamiento disminuye, en
primer lugar, con €l aumento de los ingresos, puesto que |os paises dejan de lado las patentes
parafortalecer |as capacidades |ocales mediante la copia, y luego aumenta a medida que se
dedican afomentar € esfuerzo innovador. Otro investigador que examind la experienciade la
Republica de Corea concluyé que una proteccion fuerte de |os derechos de P.1. entorpecerd,
antes que facilitar, latransferencia de tecnologia a las actividades local es de aprendizaje en las
etapas iniciaes de industrializacion, cuando el aprendizaje se realiza mediante un proceso de
ingenieriainversay duplicacion por imitacion de productos extranjeros ya plenamente
desarrollados.® Sostiene que recién unavez que los paises han acumulado suficientes
capacidades locales con una amplia infraestructura de ciencia y tecnol ogia para emprender
actividades de imitacion creativa, la proteccion de los derechos de P.1. se transforma en un
elemento importante en latransferencia de tecnologia de las actividades industriales. Por otra
parte, tal como sugieren a gunos estudios econdmicos ya mencionados en el capitulo V, la
interaccion de la proteccidn de los derechos de P.1. con latransferencia de tecnologia puede
ser complegja, y € nivel de desarrollo es uno de los muchos elementos rel acionados con los
procesos de transferencia de tecnologia que, también en este caso, pueden variar.

158. Parece haber acuerdo genera en e sentido de que las politicas nacionales en materia de
patentes y las legislaciones deberian gjustarse alas necesidades de cada pais, teniendo en
cuenta su desarrollo econémico y social.®” Si bien hay mucho que aprender del pasado, hay
gue tener en cuenta que el entorno econdmico y socia actual no se asemeja a del pasado.
Ademas de una globalizacion cada vez mayor, € mundo de hoy en dia se encuentra en una
etapa de transicion hacia una economia basada en los conocimientos, en la que éstos pasaran a
ser una fuerte ventgja competitiva en el mercado globalizado. En el pasado, € bgjo costo de
la mano de obra era uno de los principales motivos pararealizar inversiones extranjeras
directas en paises en desarrollo. Sin embargo, con laimportancia cada vez mayor de los
activosintangibles y los conocimientos, €l bajo costo de lamano de obrano es el tnico
motivo para que muchas empresas creen establecimientos de I+D en paises en desarrollo. Los

8 Véase d documento CDIP/4/2.

8 Véase d documento CDIP/4/7.

UNCTAD, “Informe sobre las inversiones en e mundo”, 2005.

& SanjayalLall: “Indicators of relative importance of IPRsin developing countries’, UNCTAD-
CICDS, documento temético N° 3, junio de 2003.

% LinsuKim: “Technology transfer & intellectual property Rights’, UNCTAD-CICDS,

documento temético N° 2, junio de 2003.

Por jemplo, véanse las recomendaciones N° 15, 17 y 22 de la Agenda de laOMPI para €l

Desarrallo.
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atrae la posibilidad de penetrar en los centros nacionales de excelenciay obtener
conocimientos local es necesarios para responder a las necesidades especificas de los
mercados nacionales y locales.® El avance tecnoldgico, en particular, en e campo de las
tecnol ogias de lainformacion y la comunicacion, ha aumentado significativamente las
posibilidades de obtener e intercambiar informacion y conocimientos. En comparacion con la
erapreviaa Internet, ha mejorado considerablemente la capacidad de acceder alainformacion
cientificay tecnol0gica, entre otras cosas, lainformacion sobre patentes. Con miras auna
competencia cada vez mayor en el mercado, tanto las empresas como |os encargados de la
adopcion de politicas han estado buscando nuevos model os de innovacion, por g emplo,

model os de innovacion abierta, que resulten ventaj0sos para la colaboracion transfronteriza.
Con miras a concebir politicas en materia de patentes destinadas alograr una eficaz
transferencia de tecnologia, a escala tanto nacional como internacional, estos nuevos
elementos también pueden tenerse en cuenta.

[Fin del documento]

8  “Theworldisour oyster”, The Economist, 7 de octubre de 2006.



