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Quito, 25 de enero de 2019

Sefior Doctor

Efrén Guernrrero Salgado
DECANO DE LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA DE LA PUCE

Ciudad.-
De mi consideracion:

En mi condicién de Profesor desighado para la Direccidn de la Disertacion
de la alumna ADRIANA SOLEDAD CAMPANA ENDARA, cuyo titulo es
“TRANSFERENCIA DE TECONOLOGIA A TRAVES DE LOS CONTRATOS DE
LICENCIA DE PATENTE”, por el presente informo a usted lo siguiente:

El cambio del Titulo de la Disertacion, fue el resultado de ld recomendaciéon

que como Director redlice al momento de presentar miinforme en la Matriz

de Evaluacién de Plan de Disertacion, en virtud de que el titulo actual se
ajusta de mejor manera al tema propuesto y a los pardmetros exigidos por
la Facultad, cuya modificacién conforme a la sugerencia, no altera el

contfenido de la investigacion.

En el desarrollo de la Disertacion, la estudiante cumplié con todos los
presupuestos reglamentarios y las sesiones de revisidn programadas
previamente. Los cambios realizados en el contenido, fueron sugeridos y
autorizados por el Director de la Disertacién y trabajados durante el
desarrollo de la investigacién, en la forma en que constan en el Plan de

Disertacion.

En virtud que el trabajo se encuentra terminado lo califico con la nota de
NUEVE PUNTOS SOBRE DIEZ (9/10); vy, en conformidad con las nhormas
exigidas por la Universidad, solicito comedidamente que se convdlide el

presente proceso.
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Quito, a 11 de marzo de 2019

Doctor

Freddy Proafio

SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-

Presente.-

De mi consideracién:

Con relacién a su atento oficio No. 203-SJG-2019, mediante el que se me
comunica que he sido designado como profesor informante de la Disertacion de
Abogacia titulada “Transferencia de Tecnologia a través de los contratos de
licencia de patentes”, elaborada por la seforita Adriana Soledad Campaiia
Endara, previo a la obtencién del titulo de Abogada, me permito poner a su
consideracion el siguiente informe:

La tesis remitida cumple con los requisitos metodolégicos y formales necesarios
en este tipo de investigaciones académicas.

La investigacion en particular analiza la importancia en la economia mundial que
tienen los activos intangibles de propiedad intelectual; y, de acuerdo a los
tratados internacionales, la normativa local y el derecho mercantil
consuetudinario, cémo estos activos del conocimiento pueden transferirse y
comercializarse. Analiza en particular, la proteccién a las invenciones, las cuales
estan protegidas por el derecho de patente, y cémo este derecho por medio de
los diferentes tipos de contratos atipicos mercantiles pueden comercializarse.

Es meritorio el esfuerzo que la disertante ha realizado al analizar la importancia,
y hasta la necesidad para los paises en desarrollo de entrar en la economia del
conocimiento. Sin embargo, la disertante no ha analizado la trascendencia que
posee la capacidad de abstraccion de tecnologias extranjeras para la
transferencia de tecnologfa y como este factor fundamental, incide directamente
en el costo de transaccién entre el propietario de la tecnologia y el potencial

licenciatario.

Por los argumentos expuestos, considero que la tesis merece ser aprobada con la
nota de OCHO SOBRE DIEZ.

Atentamente, *
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MSF. Byron R)’f)bajfo Arroyo
PROFESOB/“\VFORMANTE




Quito, D.M. a 07 de marzo de 201

Doctor
Freddy Proafio

SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Catélica del Ecuador PUCE

Presente.-

De mi consideracién:

El trabajo de disertacién denominado “Transferencia de Tecnologia a través de los contratos de licencia
, realizado por la sefiorita Adriana Elizabeth Campafia Endara, presenta una interesante

de patente”
y de las diferentes figuras contractuales que son

mirada respecto de la transferencia de tecnologia

utilizadas a este efecto.,

En lo que respecta al aspecto formal del trabajo es preciso sefialar que durante su lectura y revisién se
pudo detectar errores tipograficos, los que se solicita sean corregidos; en lo que se refiere al fondo es
importante sefialar que muestra un adecuado manejo de la bibliografia y presenta una interesante
revision sobre el estado del arte, aunque la misma podria haber sido mas exhaustiva.

Es importante advertir que el trabajo de disertacién si bien hace referencia a normas y trabajos
académicos representa un ejercicio principalmente descriptivo y si bien se realizan ciertas reflexiones por
parte de la estudiante, las mismas podrian ser mas y mejor desarrolladas, es asi como considero que se
deberfa trabajar en las conclusiones ¥ recomendaciones; ademés creo que se debié desarrollar, quiza en
un capitulo, el objetivo mismo de la transferencia de tecnologia, relacionado con la capacidad de

abstraccion y la generacion de capacidades.
No obstante, es pertinente indicar que el trabajo presenta un importante esfuerzo y aborda un tema
escasamente discutido y debatido en el pais, cuestidn que amerita ser destacada pues representa un claro

ejemplo de lineas tematicas de investigacion que deben seguir siendo tratadas dada la importancia que

actualmente tienen.

previa a la obtencién del titulo de
, realizado por la
ntaje de 9/10.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado |a disertacién
abogada “Transferencia de Tecnologia a través de los contratos de licencia de patente”
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RESUMEN:

Es innegable que el mundo entero esta atravesando por un cambio significativo
como es la llamada cuarta Revolucion Industrial, que no es mas que el avance exponencial
y acelerado que ha sufrido el planeta respecto de la tecnologia, en la que el enfoque
principal es el conocimiento y la apropiacion del mismo. Los paises que dentro de sus
politicas o su legislacion no logran adaptarse a esta realidad, son rechazados por los paises
que si lo hacen y que buscan posibles alianzas para dinamizar la economia. La mejor
manera de adaptarse es generar cambios, desarrollar tecnologias y con esta, innovacion,
y es ahi donde interviene la proteccién a través de la Propiedad Intelectual, y dentro de
esta, la Transferencia de Tecnologia y de conocimiento. Y una de las formas de proteccion

es el uso de patentes.

Al ser la Transferencia de Tecnologia el sistema que permiten elaborar un
producto o aplicar un proceso, para, de esta forma, lograr la abstraccion de conocimiento
sobre la reproduccion o elaboracion de una patente, al ser una actividad de comercio, su
formalizacion se hace a través de una figura contractual, tal es el caso de los contratos de

licencia.

Es asi que el presente trabajo abarca dentro del capitulo primero, las definiciones
que ayudaran a entender cada uno de los términos que componen el tema de la disertacion,
desglosando caracteres especiales sobre la transferencia de tecnologia, los contratos de
licencia y las patentes, y de esta manera contextualizar al lector.

En el segundo capitulo se establece la normativa aplicable al tema, tanto en el
ambito nacional, como en el internacional. Y asi evidenciar la realidad ecuatoriana,
respecto del tratamiento de las licencias de patentes, como mecanismo para transferir

tecnologia.

Finalmente y una vez realizadas las entrevistas a profesionales del derecho
especializados en el ambito de la propiedad industrial, y la transferencia de tecnologia, se
proponen criterios juridicos que aportan contenido desde la perspectiva del derecho y de

las regulaciones estatales al respecto.
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Una vez tratados dichos puntos, se podra concluir respecto de la implementacion
de contratos de licencia de patentes, en la legislacién ecuatoriana, para garantizar un
adecuado proceso de transferencia de tecnologia, evidenciando también, la falta de

criterio jurisprudencial referente al tema.



ABSTRACT:

It is undeniable that the whole world is going through a significant change, the
called fourth Industrial Revolution, which is the exponential and accelerated advance of
technology that the world is suffering, in which the main issue is knowledge and it’s
appropriation. Countries that, with their politicies and legislation dont get to adapt to this
reality, are rejected by other Countries that do and seek for posible alliances to increse
their economy. The best way to adapt is generate changes, develop technologies and with
this, innovation, and that is where the protection through Intellectual Property intervenes,
and with this, Technology Transfer and knowledge. And one of the ways of protection is
the use of patents.

Being Technology Transfer the system that allow to elaborate a product or to
apply a process, to achieve the knowledge abstraction about the reproduction or
elaboration of a patent, and being a trade activity, its formalization is made to through a

contractual figure, such is the case of license agreements.

The present work covers in the first chapter, the definitions that will help to
understand each of the terms that make up the dissertation topic, breaking down special
characters on technology transfer, license agreements and patents, and by this,

contextualize the reader.

In the second chapter, the applicable regulations to the topic, are established, both,
nationally and internationally. And in this way demonstrate the Ecuadorian reality,
regarding the treatment of licenses with respect to patents, as a mechanism to achieve

technology transfer.
Finally, and once the interviews, with legal professionals specialized on industrial
property and the transfer of technology, are carried out, legal criteria are proposed to

provide content from the perspective of law and state regulations in this regard.

Once these points have been discussed, it will be possible to conclude regarding

the implementation of patent license agreements, in Ecuadorian legislation, to guarantee
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an adequate process of technology transfer, evidencing also the lack of jurisprudential

criteria regarding the subject.
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OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL:

e Analizar la transferencia de tecnologia a través de los contratos de licencia de

patentes, con especial referencia en el caso ecuatoriano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Estudiar doctrinaria, normativa y jurisprudencialmente, la transferencia de

tecnologia en el &mbito de las patentes de invencion.

o ldentificar los elementos del contrato de licencia de patentes que posibilitan la

adecuada transferencia de tecnologia.

e Desarrollar criterios juridicos que orienten el fortalecimiento del marco juridico

de la transferencia de tecnologia a través del contrato de licencia de patentes.
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INTRODUCCION:

Elverdadero progreso es el que pone a la tecnologia al alcance de todos
Henry Ford

En la larga etapa histdrica y sociologica en la que se desenvuelve la humanidad,
desde su lejano origen hasta nuestros dias, podemos observar clara y definidamente que
el hombre ha estado siempre unido a sus semejantes, constituyendo con ellos la vida

organica de una sociedad (Moreira, 2003).

El Ecuador, asi como varios paises de América Latina, que son calificados como
paises en vias de desarrollo, recientemente se estd empezando a ver a la importancia de
participar en los cambios y desarrollos tecnolégicos como una realidad, y esto, a partir de
hace 10 afios aproximadamente. Este proceso lo que busca es darle importancia a nuevos
descrubrimientos para desarrollarlos a través de un proceso de Transferencia
Tecnoldgica, ya que se ha visto que es viable que se realicen desarrollos sobre tecnologias
ya existentes, que pasar mucho tiempo intentando crear algo nuevo, y esto resulta mejor
porque disminuye los costos de transaccion, que son todos esos valores en los que se
incurre al intentar lograr un proceso de negociacion. Lo principal aqui es la capacidad de
abstraccion de la parte interesada en adquirir el conocimiento, ya que evita la intervencion

de la empresa licenciante, en cada momento.

Si bien la literatura y la experiencia internacional han aportado luces sobre la
Transferencia de Tecnologia, la mayoria de ellas son parciales, enfocandose hacia algun
aspecto o asunto especifico o las realidades de los paises que ya aplican este sistema. Por
otro lado, los pocos estudios de casos describen la experiencia empresarial pero raramente
sistematizan o destilan en forma integral los factores que afectan el éxito de los procesos
de transferencia tecnoldgica, y al encontrarse en este estudio, resulta interesante sefialar
que una de las figuras utilizadas para la transferecnia de tecnologia, son los contratos, el
presente trabajo busca desarrollar el contrato de licencia de patentes como mecanismo

idoneo para llevar a cabo este proceso.



En el Ecuador, durante los altimos afios se ha hablado mucho sobre la economia
social de los conocimientos y sobre el resultado que traeria al pais al ser tratado, este tema
como una politica publica. En el afio 2016 entra en vigencia el Cdédigo Orgéanico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion que ha implementado
en su contenido contempla como fines, lograr la explotacion y abstraccion de los
conocimientos. Se expresa ademas, que este, cadigo busca fomentar la transferencia de
tecnologia, definitivamente, pero no dedica un apartado, a saber como hacerlo.

La metodologia utilizada en el presente trabajo, incluyé distintos sistemas de
investigacion, los cuales se desarrollaron de acuerdo a la estructura planteada dentro de
la temética tratada. Es importante para este punto, detallar cada paso que siguié esta
investigacion, teniendo asi, como primer punto, el andlisis y revision bibliogréfica, ya que
para buscar ampliar los conceptos y tener la idea clara de cada uno de los elementos que
conforman el tema, resulta importante direccionar la busqueda y centrar el interés en
varias fuentes bibliograficas que ayudaron con el levantamiento de informacion. Para
lograr este objetivo fue importante utilizar el método descriptivo, mediante el cual se
desarroll6 por completo el primer capitulo en el que se busca construir, para mejor
comprension de los conceptos basicos que permitiran el analisis del tema basado en la
busqueda de connotaciones elementales para llegar a determinar los principales conceptos

sobre la transferencia de tecnologia, contratos de licencias y patentes.

De otro lado se ha procurado identificar la legislacion aplicable respecto del tema
de esta disertacion, a fin de determinar si es suficiente para regularlo considerando que
los contratos de licencia no se encuentran contemplados en nuestro Cédigo Civil y
generalmente son atipicos. Y al final se establecieron criterios juridicos basados en
entrevistas realizadas a profesionales del derecho y conocedores del tema de transferencia
de tecnologia, contratos de licencia y patentes.



ABREVIATURAS:

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

COESC: Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos

IEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

SENADI: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

I+D: Investigacion y Desarrollo

PCT: Tratado de Cooperacion en materia de Patentes

OCDE: La Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdémicos

PI: Propiedad Intelectual

I1: Instituto de Ingenieria

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio.



CAPITULO 1: NOCIONES BASICAS SOBRE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA Y LAS PATENTES

1.1.TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

En la publicacion denominada “International Code on the Transfer of Technology”,
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se
define al proceso de transferencia de tecnologia como “la transferencia de conocimiento
sistematico para la elaboracion de un producto, la aplicacion de un proceso o la prestacion

de un servicio” (Unctad, 1990, secc. 1.2).

De conformidad con lo indicado por la Fundacion para la Innovacién Tecnoldgica en
Espafa (Cotec), se define a la transferencia de tecnologia como la transmisién del capital
intelectual y del know-how entre organizaciones con el propésito de emplearla en la
elaboracion y el proceso de productos y servicios factibles a nivel comercial (Cotec,
2003). En tal virtud, el proceso de transferencia de tecnologia debe contar con la
intervencion de agentes que faciliten el flujo del capital intelectual, bajo un proceso
dinamico desde el ambito politico y econémico basado en modelos ya preestablecidos
(Montalvo, 2013, p. 13).

Una investigacion, un producto, una aplicacion o tecnologia que desarrolla un
emprendedor, una empresa 0 un investigador, implica la transferencia de tecnologia; la
cual requiere de agentes como universidades, empresas, emprendedores y centros de
investigacion y desarrollo que son los que producen resultados de investigacion a los que

se puede llamar “tecnologias” las que tienen el potencial de mejorar el modo de vida.

El proceso en el que una tecnologia se vuelve un producto, es al que se Ilama
transferencia de tecnologia, el cual al ser un proceso, tiene que necesariamente atravesar
por varias etapas que se configuran en un determinado orden para poder cumplir con una
finalidad. La transferencia de tecnologia requiere de una realizacion de pruebas, un
estudio de mercado, proteger la invencion, hacer un modelo de negocio, un

licenciamiento, entre otros.



La transferencia de tecnologia implica conocimiento, y se corresponde con un
“proceso de transmision de conocimientos cientificos y tecnologicos para desarrollar
nuevas aplicaciones, por lo que es un factor critico para el proceso de innovacion y la

competitividad” (Camaras Aragon, s.f., p. 1).

El autor Paiva Hantke (1991) sostiene que “la transferencia de tecnologia es “el
flujo de conocimientos tecnolégicos” (p. 16). Otros autores, han definido la transferencia
de tecnologia “como la transmision y en ocasiones creacion de dicha tecnologia, con la
consiguiente transmision simultanea de bienes y servicios o sin ella” (Echarry y Pendas,
1999, p. 15). Se puede acudir a lo dicho acerca del término “tecnologia”, que se relaciona
con los derechos de propiedad intelectual, con lo cual la expresion “transferencia de
tecnologia” alude a la transmision de conocimientos resultado de la investigacion,
frecuentemente protegidos mediante derechos de propiedad intelectual (Paiva, 1991,
p.16).

Cuando se habla de la “propiedad intelectual” y por ende, de “transferencia de
tecnologia”, es importante hacer referencia al derecho anglosajon, en donde la expresion
“transferencia de tecnologia” “(technology transfer) implicaba el acuerdo por el cual una
parte concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que puede ser “intelectual,

industrial o cualquier otra informacion tecnologicamente valiosa” (Toth A. G., 2008).

Segun el autor Angel Urquiola, la transferencia de tecnologia se define como:

“[...] un proceso de traspaso o transmision de tecnologias que abarca los
momentos de adquisicion, asimilacién y difusion de la misma para producir un
bien (medio de produccion o consumo) o prestar un servicio que asegure mejores
niveles de eficiencia econémica y competitividad, bienestar social y
sustentabilidad, que incidan en la modernizacion y desarrollo del pais.” (Morejon,

2015, parr. 8).

Es el caso que, gracias a la evolucion constante de la ciencia y la tecnologia, que
implica el intercambio y provecho de las tecnologias ha hecho mas accesible la

transferencia tecnolédgica (Morejon, 2015).



No hay que olvidar que la “transferencia de tecnologia”, se encuentra enmarcada en
el ambito de la propiedad industrial, igualmente, dentro del marco del Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales (antes denominado Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual), nos referimos a la proteccion que tiene toda persona natural o juridica sobre
sus invenciones, disefios industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos,
lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el

comercio (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.).

Ahora bien, en cuanto a la importancia de la “generacion de activos protegibles por

la propiedad intelectual”, Miranda (2006), ha sefialado lo siguiente:

[...] al igual que otros tipos de propiedad, estos pueden crearse y gestionarse con fines
econdmicos pues contribuyen a generar ingresos a partir de la venta de productos y de
regalias derivadas de licencias, aumentan el PIB y las exportaciones, generan
oportunidades de empleo y refuerzan las instituciones de I+D, atraen importantes
inversiones directas del extranjero y fomentan las empresas conjuntas, aumentan el valor
de las empresas y contribuyen a la movilizacién de fondos para actividades de 1+D, lo

que ayuda a crear tecnologias y productos necesarios.”

1.1.1. TECNOLOGIA

Hace algunos afios, el hombre tenia todo el cuerpo cubierto de pelo; luego lo perdié
y para evitar el frio se cubria con pieles de los animales que cazaba para comer; después,
descubri6 que las fibras vegetales le podian dar abrigo e inventd la ropa; se cansé de andar
descalzo e inventd los zapatos; se canso de gritar e inventd el teléfono; se cansé de
quemarse los dedos con velas e invento la luz eléctrica; se cansd de contar a mano e
inventd la calculadora. Todo esto demuestra que la tecnologia fabrica objetos para
mejorar la calidad de vida en todos los aspectos y que estas innovaciones tecnolégicas

surgen a una alta velocidad (Torres, 2014).

Segun la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnologia, se
define al término tecnologia, como: “el conjunto de conocimientos y técnicas que,
aplicados de forma logica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno

material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de

6



pensamiento y accion con la finalidad de crear soluciones utiles”. De conformidad con
esta definicion, se evidencia la necesidad que tienen los seres humanos de efectuar
transformaciones en su entorno, en la bisqueda de compensar deseos a través del
resultado de una investigacion (Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de

Tecnologia, s.f., parr. 1).

La tecnologia se ha introducido en cada uno de los aspectos de la vida social y de las
actividades diarias, de tal forma, que no existe en la actualidad, un espacio que haya
quedado libre de su influencia. La época actual, se califica como tecnoldgica, ya que todos
los seres humanos buscan aplicar los elementos producto del desarrollo, para llevar a cabo
sus actividades cotidianas (Lopez, 2016). Todo lo cual es preciso al ser el objetivo de la
humanidad la investigacion y desarrollo de nuevas técnicas que faciliten la estadia de las

personas en la tierra.

Etimoldgicamente la palabra tecnologia surge a partir de los vocablos griegos
TECHNE que significa arte u oficio, y LOGOS que significa el estudio de algo; por lo
tanto, la definicion inicial de tecnologia era aplicada como el estudio de los oficios o las
artes, comiunmente asociados a la forma de mejorar las técnicas que estos empleaban
como en sus inicios las técnicas referian especialmente al trabajo manual, la tecnologia
buscaba la forma de mejorar las herramientas y utensilios empleados por los artesanos
(Perdomo, 2011). Esta palabra en conjunto y una vez analizado su origen, significa la

técnica o destreza de algo o sobre algo, o puede traducirse en un saber hacer.

Es frecuente escuchar sobre el desarrollo de las nuevas tecnologias y la influencia
que estas ejercen actualmente, y se piensa que solamente los instrumentos electrénicos
son parte de esa tecnologia, obviando aquello que también es un conjunto avanzado de
conocimientos como los nuevos libros, boligrafos, e incluso prendas de vestir
innovadoras, como resultado de modificar la forma en que vivia la gente. Dominar el uso
de la tecnologia es sinbnimo de la victoria del hombre sobre su entorno, "quien domina
una tecnologia en la sola esfera de su uso y aplicacion, mas no en la de su creacion, en
realidad es dominado por ella (Giraldo, 2006)”. Es importante que los seres humanos
logren adaptar su vida a la tecnologia en avance de la sociedad y su desarrollo.



Se podria mencionar a infinitos autores que definen a la palabra tecnologia, y
seguramente unos estaran mas acertados que otros. El elemento en comdn es el
conocimiento como idea de desarrollo o transformacion. Asi Morejon citando a Juan
Farina, lo define como una “actividad socialmente organizada, planificada que persigue
objetivos conscientemente elegidos y de caracteristicas esencialmente prdcticas”
(Morejon, 2015). Sin embargo, el objeto de este trabajo investigativo no es conocer la
mejor definicidn de tecnologia, sino comprender mediante su significado, la relacion que
se genera con la propiedad intelectual, y los contratos que posibilitan su transferencia.
Para los fines de la presente disertacion, se reproducira la definicion de tecnologia acorde

con la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual:

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha logrado hacer una

definicion que aplique y encaje en el mundo actual, y lo ha hecho identificandola como:

“aquel conocimiento sistematico para la fabricacion de un producto, la aplicacion de un
proceso o el suministro de un servicio, si este conocimiento puede reflejarse en una
invencion, un disefio industrial, un modelo de utilidad, o en una variedad de una nueva
planta, o en informacion o habilidades técnicas, o en los servicios y asistencia
proporcionados por expertos para el disefio, la instalacion, operacion o el mantenimiento
de una planta industrial, o para la gestién de una empresa industrial o comercial o sus
actividades”. (Guerrero, 2009, pg. 201).

Se puede observar claramente que esta definicion de la OMPI, hace referencia a todos
aquellos bienes de caracter intangible, caracteristica fundamental de los bienes protegidos

por la propiedad intelectual.

Es el caso que, aun cuando existen variadas definiciones sobre la tecnologia, debido
a ser un término que, evoluciona con el tiempo, bien se pueden extraer dos elementos
esenciales de las definiciones, que al menos aqui se han presentado. En primer lugar, se
puede decir que la tecnologia estd constituida por un conjunto de conocimientos
sistematicos aplicables a una determinada area del conocimiento, que se traducen en un
avance o mejoramiento de la actividad a la que se aplica y en segundo lugar, existe una

amplia necesidad de proteger a la disciplina atinente a la propiedad intelectual.



De esta manera, y en virtud de las definiciones abstraidas, es correcto afirmar que los
elementos que describen a la tecnologia se enmarcan en el arte o la técnica para hacer o
construir cosas que logren satisfacer las necesidades personales ademéas de las
necesidades de un conjunto como las comunidades, todo esto mediante la aplicacion de

conocimientos ordenados (Cuartas, 2018, p. 1).

Para efectos del analisis que se realizara en la presente disertacion y en consideracion
a que el término tecnologia cuenta con varias definiciones propuestas por un sin numero
de autores, se tendra especialmente en cuenta la definicién de la OMPI, institucion cuyo
fin es brindar asistencia técnica a los paises miembros de las Naciones Unidas en temas

relacionados con la propiedad intelectual.

1.1.2. TRANSFERENCIA

El término “transferencia”, de manera general, implica el traslado de un lugar a otro,
y puede tratarse de un objeto material 0 uno inmaterial, en este Gltimo caso incluso
podrian ser, las creaciones. En el ambito del derecho que es lo que nos compete, la
transferencia podria operar, a través de la concesién de un derecho. De igual manera, si
nos introducimos en el espacio de la propiedad industrial, hablar de transferencia es

establecer que:

““una parte concede a la otra el uso industrial y comercial de una patente de la que este es
titular, le facilita los conocimientos técnicos y las experiencias sobre procesos o formulas
de produccion para que ésta Gltima los utilice a su cargo y riesgo en la produccion e

intercambio de bienes y servicios” (Wyld, 2017, p. 7).
No existe controversia respecto de las definiciones que se dan al respecto de la

transferencia en el ambito de la propiedad industrial, por lo tanto, podriamos aceptar la

definicion sefialada en el parrafo precedente.

1.1.3. INNOVACION



“Innovar”, es un término cuya acepcion mas comun es acelerar para ser el primero,
para llegar antes que los demas a soluciones nuevas. La innovacion solo se puede hacer
acelerando, intentando hacer hoy lo que se haré dentro de unos meses. Porque si s6lo se
hace lo que hoy se necesita, no se esta innovando. Alguien ha dicho, y tiene razon, que
solo quien se pregunta como adelantarse a los demas estd capacitado para innovar
(Rodriguez, 2008). Etimoldgicamente, el término innovacién procede del latin innovare,
que se deriva de novus (nuevo). Los tres componentes léxicos que constituyen el término
orientan su significado a la incorporacion de algo nuevo: “in” (prefijo que por lo regular
tiene sentido de negacion, en este caso significa ingreso o introduccién), “nova” (que
significa renovar, cambiar, novedad, hacer de nuevo, o simplemente nuevo) y “cion”

(sufijo que implica accion, actividad o proceso) (Sanchez, 2005).

La innovacion también implica un conjunto de pasos que forman un proceso que
consiste en transformar ideas en valor para la organizacion y los consumidores, el cual se
inicia con la generacion de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, es decir, un
conjunto de pruebas necesarias, hasta la implementacion de un nuevo, 0
significativamente mejorado: producto ya sea bien o servicio, proceso, esquema de
mercadeo o estructura organizacional de la empresa (Gonzélez, 2012, p. 4). Alegar la
existencia de innovacion implica el reconocimiento de que la sociedad sufre cambios

constantes, que requieren de adaptacién y solucién continua.

La innovacién implica la integracion de productos de alta tecnologia y la adopcién
de tecnologias avanzadas. En este sentido, las actividades de innovacién a menudo se
orientan hacia la eficiencia de la produccion, la diferenciacion de los productos y su
comercializacion (Von Tunzelmann y Acha, 2005). La idea de proteger invenciones de
toda clase, sin duda alguna ha experimentado un grado de cambio en lo que respecta a los
métodos que se utilizan para garantizar dicho fin. Al igual que es indudable que el uso de

la tecnologia es un factor de gran relevancia para que se desarrolle la economia mundial.

Hablar de innovacion implica una actividad que hoy en dia se practica dentro de la
gran mayoria de ambitos en la sociedad. Resulta dificil imaginar que algo falte o que no
se ha inventado ya algun producto, porque existen adelantos, inventos y mejoras, que

dificultan pensar en algo nuevo, aunque como se podra observar, que de acuerdo a las
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necesidades de las personas en sociedad, se van desarrollando nuevos artefactos que, asi

como todas las invenciones, llegaran a facilitar las actividades diarias.

1.1.4. COSTO DE TRANSACCION

El concepto de costos de transaccion fue desarrollado por primera vez por el Premio
Nobel Ronald Coase quien se preguntd por que existen las empresas. De acuerdo a Coase,
los costos de transaccion son los costos asociados a utilizar el mecanismo de precios de

mercado y las empresas se crean con el fin de reducir dichos costos (Economipedia, s.f.).

La decision de colaborar en proyectos 1+D a menudo obedece a un interés en
intercambiar conocimientos y un empefio por reducir los riesgos financieros a través del
desarrollo conjunto de productos o procesos. En algunos casos, el desarrollo conjunto es
la Gnica forma de crear nuevas tecnologias o de mejorar productos o procesos existentes,
sobre todo cuando uno de los asociados no dispone de los conocimientos técnicos, los
recursos financieros o humanos, o cuando las patentes existentes impiden llevar a cabo
actividades de desarrollo independientes (OMPI, 2011).

Los derechos de Propiedad Intelectual pueden ser adquiridos, transferidos,
renunciados, liberados, licenciados, arrendados o vendidos. En tales intercambios, las
partes confian en el ordenamiento y las normas de Propiedad Intelectual para organizar
sus relaciones, protegerlas y obtener valores de la Pl. Es asi que los derechos de PI se
consideran herramientas de mejora de eficiencia, porque facilitan el intercambio de
conocimientos entre las empresas. De hecho, una empresa puede estar mas dispuesta a
colaborar con mdltiples socios y sentirse menos amenazada por el peligro de la
apropiabilidad si el conocimiento que pretende compartir con un tercero esta protegido
por una patente, porque un derecho de patente es legalmente exigible contra un tercero

infractor independiente de cualquier proteccion contractual.® (Baldia, 2013)

Muchas veces, las multinacionales prefieren utilizar internamente las tecnologias a
través de sus subsidiarias en vez de venderlas exportandolas, ya que mantienen un mejor

control de sus tecnologias; ello lo hacen para cubrir sus gastos en I+D, prevenir

1 Dubiansky, John, The Role of Patents in Fostering Open Innovation, 2017, p. 26
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obsolescencia rapida de sus productos o ganar participacion de mercado (Harris y
Ravenscraft, 1991, citado por Roca, 2014, p. 643). Esto ocurre también cuando los costos
de transaccion son altos, la tecnologia no estéa estandarizada, es dificil de codificar, o su
contenido es tacito (Siddharthan,1992, Kogut y Zander, 1993, citado por Roca, 2014, p.
643)

Por lo tanto los costos de transaccion son valores que corresponden, no solamente a
recursos econdmicos, sino también recursos humanos, maquinaria y todo un sistema que
permite la negociacion entre las partes. El objetivo del contrato de licencia aplicado a un
procedimiento de negociacion mediante transferencia de tecnologia, es reducir estos
costos, beneficiando asi a las dos partes. Primero al licenciatario porque reduce estos
costos de transaccion y evita invertir, él mismo en implementar los elementos necesarios
para llevar a cabo la correcta explotacion de la patente, y por otro lado al licenciante, que
mediante la capacitacion por parte del licenciatario, podré desarrollar él mismo el fin de
la patente, pero sobre todo, aprender a hacer, es decir, conocer del procedimiento, no solo

del producto.

1.1.5. MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE TECONOLOGIA

Un mecanismo es un conjunto de diversos componentes o elementos destinados a

asegurar el funcionamiento efectivo de un algo (General, s.f., parr. 1).

Por lo tanto, para que la transferencia de tecnologia pueda llevarse a cabo, se necesita
de ciertos elementos 0 mecanismos que permitan llegar al objetivo. Es asi que el Consejo
Aragonés de Camaras de Comercio (CACC, 2015) sefiala a los siguientes elementos,

como los mecanismos idoneos para desarrollar el proceso de transferencia de tecnologia:

1° Contratos de Transferencia de Tecnologia. Hay que tener en cuenta que
transferir tecnologia implica adquirir, ceder, compartir, licenciar, acceder o
posicionar conocimiento innovador en el mercado. Por lo tanto es necesario
regular todo el proceso como un “Negocio Juridico”. Esta consideracion hace
necesario que el proceso se materialice en la firma de un contrato. Existen diversas

modalidades de Contrato: - Contratos de 1+D. - Asesoria y Asistencia Cientifico
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Tecnologico. - Elaboracion de Informes, Estudios o Dictdmenes. - Servicios
Técnicos, Ensayos. - Formacion. - Comodato (préstamo de equipamientos
cientificos-tecnologicos) (p. 1).

2° Proyectos de “I+D+i Colaborativa”. Se trata de la participacion conjunta
entre empresas 0 entre empresas y Universidades o Centros Tecnoldgicos en
proyectos de I+D+i. Normalmente, el proceso de Transferencia viene regulado

por las bases de la convocatoria a la que se presenta el proyecto (p. 1).

3° Spin-off: Creacion de Empresas de Base Tecnoldgica. Este mecanismo
consiste en la puesta en marcha de un Proyecto Empresarial a partir de un proyecto
anterior, bien sea universitario o igualmente empresarial. EI proyecto del que nace
el "spin-off" se conoce a veces como proyecto matriz. Un ejemplo de proyecto
matriz institucionalizado son las incubadoras de empresas. Una incubadora de
empresas es un proyecto o empresa que tiene como objetivo la creacién o el
desarrollo de pequefias empresas 0 microempresas y el apoyo a las mismas en sus
primeras etapas de vida. Las incubadoras de empresas son en muchos casos
proyectos de iniciativa publica con el objetivo de fomentar la creacion de nuevas
empresas en una zona geografica concreta. Las incubadoras suelen dar apoyo a
los nuevos empresarios en aspectos tanto de gestion empresarial (plan de negocio,
marketing, finanzas, etc.) como en el acceso a instalaciones y recursos a muy bajo
precio e incluso de forma gratuita (local, teléfono, etc.). Con este apoyo se

pretende disminuir el riesgo inherente a la creacion de un nuevo negocio (p. 1-2).

4° Patentes y Modelos de Utilidad. Son Titulos de Propiedad que otorgan el
derecho a explotar en exclusiva y en un pais determinado una invencion,
impidiendo a otros explotarla comercialmente. Las patentes tienen una validez de

20 afnos y los modelos de utilidad de 10. (Camaras Aragon, s.f., p. 2).

Segun el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina (s.f.), la
transferencia de tecnologia suele tener caracter contractual, lo que implica que una parte
consiente en transferirla y la otra parte consiente en recibirla. Los mecanismos mas

comunes para ello son:
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Venta o
cesion de

derechos de
propiedad
intelectual

consecion
de
licencias

Acuerdos
sobre
consultorias

Formas de
Transferir
Tecnologia

Venta e
importaciéon
de bienes
capital

Contratos sobre
conocimientos
tecnicos o know
how

Alianzas
estratégicas,
empresa
conjunta o
joint ventures

Franquicias

Cuadro N°1: Formas de Transferir Tecnologia

Fuente: (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, s.f.)

El cuadro precedente pone en evidencia, varias formas en las que la transferencia de
tecnologia llega a producirse, pero en el presente trabajo se desarrollan varias de estas
como el contrato de franquicia, Joint Venture, concesion de licencias y contratos de
cesion de patentes. Sin embargo cabe mencionar que la Transferencia de Tecnologia se
realiza en varios ambitos y uno de ellos es la Propiedad Intelectual, por lo que para efectos

del caso, interesan las formas previamente mencionadas.

1.1.5.1. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DESDE LA ACADEMIA

Academia es el termino que se utiliza para referirse a las universidades los centros
de investigacién y otros establecimientos similares, en donde se impulsa y desarrolla el
conocimiento necesario, que se puede plasmar en invenciones y como tal en objetos
patentables que lleguen a solucionar o facilitar en gran medida la vida de las personas en

la sociedad
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Por lo tanto, la universidad es uno de los lugares donde, cominmente, se genera
conocimiento e investigacion y en este sentido, puede ser titular de los derechos de
propiedad industrial, y al ser titular, lo que buscard, es que se lleve a cabo una correcta
explotacion del producto de su investigacion, pudiendo asi celebrar los acuerdos o

contratos que se sefialaran en un capitulo posterior (Rizzo, otri.umh.es, 2011).

Para comprender mucho mejor la transferencia de tecnologia desde la academia, se
cree necesario ejemplificar la situacién con uno de los modelos que la misma
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, (s.f.), ha puesto a conocimiento del
publico. Este ejemplo es el de las Actividades de transferencia de tecnologia y propiedad
intelectual en el Instituto de Ingenieria Il de la Universidad Nacional Auténoma de
México (UNAM):

“De las 15 patentes obtenidas por el Instituto de Ingenieria, seis de ellas se agrupan en el
campo de la ingenieria ambiental y, en su mayoria, han sido licenciadas a mas de cinco
licenciatarios diferentes que han puesto en practica la invencion patentada tanto en
México como en Argentina y Chile, compitiendo exitosamente en el campo del
tratamiento de aguas residuales industriales. El 11 recibe regalias por la comercializacion
de dichas patentes. En cuestion de transferencia de tecnologia, los integrantes del grupo
de propiedad Intelectual del Il han participado en la mayoria de los licenciamientos de
estas tecnologias, interviniendo en los aspectos siguientes: redaccion del contrato de
licenciamiento, valoracion de la tecnologia, negociacion con los licenciatarios,

seguimiento a las obligaciones de las partes”.

En lo referente a la propiedad intelectual de las invenciones, el grupo ha

intervenido en:

. Busquedas del estado del arte

. Revision de las solicitudes de patente, antes de su presentacion
. Relacion con la oficina juridica de la UNAM

. Tramites ante la oficina de patentes mexicana

. Relaciones con despachos extranjeros de patentes” (OMPI, s.f.).

Actualmente, el grupo de propiedad intelectual del Instituto de Ingenieria (I1) de la

Universidad Autonoma de Mexico (UNAM), ha elaborado los lineamientos de una
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politica sobre propiedad industrial, buscando hacer mas eficaz el manejo de los bienes
intelectuales del |1, ya que la UNAM no cuenta con una politica explicita que norme en
este campo. (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.)

Se toma a la universidad como ofertante de tecnologia o creadora de conocimiento,
la que posee centros o institutos de investigacion que generaran investigacion bésica y
aplicada, impulsaran “quasi-empresas” y se convertiran en una incubadora tecnologica,
con lo que se promovera la creacion de Spin-Off desde el lado empresarial (Quizhpi F.
M., 2013, p. 17)

1.1.5.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DESDE EL SECTOR PUBLICO

De acuerdo con lo manifestado por el autor Fernando Quizhpi (2013), el Ecuador
vio mas conveniente adoptar como modelo principal para la transferencia de tecnologia,
el denominado modelo de triple hélice. EI modelo original de triple hélice fue planteado
por L. Leydesdorff y H. Etzkowitz y establece una interaccion de tres agentes: la
universidad publica, a través de la investigacion puablica; las empresas; y el gobierno.
Segun Quintero-Campos (2009), en este modelo las actividades de las partes se mezclan
de tal manera que todas participan en la fijacion de politicas tecnoldgicas y de
investigacion. Con ello se elimina el destacado papel de la administracion pablica y se da
protagonismo a la universidad-empresa. A pesar de esto, dentro del modelo original no
se considera al “entorno” como elemento fundamental, aunque los resultados van
enfocados hacia el mercado. De igual manera, el modelo deja de lado elementos clave,
como las instituciones de financiacion como apéndices de las empresas o de la
administracion publica (Quizhpi M. F., 2013).

1.1.5.3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DESDE EL SECTOR PRIVADO

El concepto de “sector” tiene diferentes acepciones, asi, puede hacer referencia a un
conjunto de personas, a una serie de actividades o a una zona de un determinado lugar.
El término “privado” también cuenta con varios significados, uno de estos se refiere a
aquello que se desarrolla frente a unos pocos o que no es de propiedad publica. El sector

privado se compone de las empresas y las organizaciones cuya propiedad no es estatal.
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Las entidades del sector privado, por lo general, estin en manos de personas o de
sociedades comerciales. Microsoft, McDonald’s y Coca-Cola, por citar apenas unos

ejemplos, son empresas del sector privado. (Gardey y Pérez, 2014)

El sector privado es, en la mayoria de los casos, el que aporta con el capital para
poder plasmar en hechos, las investigaciones que se llevan a cabo en la academia, y mas
que las invenciones, como ya se mencion0 anteriormente, los resultados de dichas

investigaciones.

Entonces, debido a la naturaleza comercial de la empresa, esta seré la que contribuira
con los elementos, esencialmente econdémicos, para llevar a cabo la investigacion por
parte de la academia, reconociendo siempre la titularidad, o a su vez adquiriendo

mediante acuerdos contractuales, dicho producto.

Cuando la empresa es la titular de los derechos de propiedad industrial debera
compensar a la universidad atendiendo a las aportaciones de la misma en conocimientos
y medios adicionales a los especificos del proyecto y que han contribuido a la consecucion

de resultados explotables (Rizzo, otri.umh.es, 2011).

1.1.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

El objetivo de la transferencia de una determinada tecnologia es posibilitar que el
receptor utilice la tecnologia en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que
el proveedor, para sus propdésitos de innovacion tecnoldgica. De hecho, hablar de
transferencia implica que exista un acuerdo consensuado (licencia, proyecto,
incorporacion de personal...) entre el proveedor y el receptor de la tecnologia para este

fin (Gonzélez, 2011, p. 30).
El proceso de transferencia de tecnologia puede considerarse como el conjunto de

acciones que se realizan para materializar el paso de la tecnologia desde su origen a su
destino (Gonzalez, 2011, p. 30).
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Dentro de los elementos que ayudan a que el proceso se haga efectivo, se encuentran
los actores, las modalidades, las motivaciones y las etapas. Es asi que a continuacion se
detallan estos, de la siguiente manera:

Los Actores son las partes involucradas en el proceso, que como se vio anteriormente
corresponden a los proveedores de tecnologia, que son las universidades o los centros de
investigacion; los receptores de tecnologia, que son generalmente las empresas con
necesidad de innovar a traves de la tecnologia; y quienes actian como intermediarios del
proceso, como las entidades del Estado, es decir la administracion publica (Gonzalez,
2011, p. 31).

Las Modalidades, que de acuerdo a Gonzalez (2011), hacen referencia al enfoque

que el negocio requiere, asi se tiene:

e Segun el mecanismo de transferencia o tipo de acuerdo, como los acuerdos de
licencia, cooperacidn técnica o asistencia técnica (p. 32).

e Segun la formalidad de la colaboracion, que puede ser formal, es decir que existe
un consenso entre las partes generalmente materializado en un contrato; o
informal, cuando existe ausencia de un acuerdo explicito (p. 32).

e Segun el enfoque de la transferencia, que puede ser de acceso a la tecnologia o de
comercializacion de la misma (p. 33).

e Segln el dmbito geografico de la colaboracion, local, regional, nacional o
internacional (p. 33).

e Por el tipo de contraprestacion, puede ser econémica, en especies, en alianza o

desinteresada como donaciones (p. 33)

Las Motivaciones son las razones por las que se origina el negocio, este punto resulta
amplio ya que, al igual que con los acuerdos que se adecuan al negocio que se quiere, lo
gue mueve a las partes a querer transferir y recibir el conocimiento, pueden ser variadas.

Por altimo, las Etapas, como lo sefiala el ya mencionado autor, Gonzalez (2011), son

los pasos a seguir para garantizar el inicio, desarrollo y conclusion del proceso, estas son:

18



e En primer lugar debe identificarse la existencia de la necesidad del receptor o la
existencia de la oportunidad del proveedor (p.35).

e ldentificacion del proveedor y/o receptor (disponibilidad de fuentes de
informacion de potenciales socios, busqueda del socio, gestion adecuada de los
contactos...) (p.35).

e Lanegociacion entre las partes, del acuerdo a efectuarse, es decir, en esta fase es
muy importante sefialar todas las condiciones de las partes (p.35).

e Y por ultimo se practica la implementacion y transferencia de tecnologia en el

receptor, de acuerdo a las necesidades planteadas (p. 35).

Dentro del estudio de este tema, se ha podido evidenciar claramente que el Estado
ecuatoriano no ha planteado un proceso especifico para que se lleve a cabo la

transferencia de tecnologia, ya que hasta el momento no se ha visto la necesidad.

Sin embargo en paises como Espafia, desde el 2012 si existe la norma UNE
166008:2012 Gestion de la 1+D+i: Transferencia de tecnologia, que establece los
requisitos para la correcta realizacion de la transferencia de activos intangibles
provenientes de actividades de I+D+i o necesarios para desarrollarlas (Asociacion
Espafiola para la Calidad, s.f.).

La norma previamente mencionada se estructura en los siguientes puntos:
« Identificacion de los activos intangibles.
 Valoracion de los activos intangibles

» Formalizacién de la transferencia de los activos intangibles

Una de las razones por las que se publica esta norma es impulsar el intercambio de
conocimiento y tecnologia entre empresas, y potenciar las deducciones fiscales
relacionadas con la transferencia de tecnologia. Dentro del campo de aplicacion de la
Norma se incluye la transferencia de los activos intangibles contemplados en la Ley del
Impuesto de Sociedades con derecho a beneficios fiscales, mecanismo conocido como

Patent Box. (Asociacion Espafiola para la Calidad, s.f.)
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Las patentes estimulan la transferencia de tecnologia, pesar de la exclusividad que
se tiene sobre esos derechos, ya que a través del sistema de patentes se propician las
negociaciones de contratos, que permiten que las personas puedan explotar las
invenciones patentadas. Se afirma que el sistema de patentes transforma las tecnologias
actuales en una mercancia y objetos que se pueden trasladar en forma juridica. Asi mismo,
la mera posibilidad de conceder licencias para la explotacion comercial del producto se
configura como un incentivo en el desarrollo de nuevas tecnologias (OMPI, 2014, p. 2).

1.2. DE LAS PATENTES

1.2.1. PATENTES

La expresion “patentar bienes” hace referencia a la proteccion juridica que le dan los
Estados a las creaciones intelectuales de sus habitantes. Una patente es la autorizacién de
un derecho conferido por las autoridades competentes de un territorio, que otorga

facultades a su titular de excluir a terceros en la explotacion de su invencién.

Para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, antes denominado Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (2017), una patente es un conjunto de derechos que
concede el estado a un inventor o a su cesionario, a cambio de la divulgacion de una
invencion. Tener una patente permite que durante 20 afios, el titular de dicha patente,
pueda explotar el invento de forma exclusiva. Esto significa que podrd comercializar
exclusivay directamente el producto patentado, con la facultad de impedir que un tercero

copie o comercialice el producto sin su autorizacion.

Existe una dicotomia respecto del objeto de protecciéon de invenciones mediante
patentes, porque si bien es cierto, al estar protegida, y otorgarle como derecho exclusivo
al inventor la explotacion, uso y manejo de la misma, también se requiere que el
solicitante de la patente, haga publico su invento para ponerlo al servicio de la sociedad,
porque, como ya se ha mencionado antes, las invenciones tienen que presentarse de
manera Util para las personas, ayudando a satisfacer alguna necesidad o complementando
un servicio, y de esta manera y mediante la solicitud de patente, un experto en la materia,

pueda reproducir dicha invencién. A cambio de la publicacion y puesta a disposicion del
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publico, el invento, el solicitante o inventor, obtiene un derecho que le permite impedir,

a otros, cualquier forma de explotacion (Universidad Chilena, s.f.)

1.2.2. EVOLUCION HISTORICA

La patente en la antigliedad se correspondia con una especie de titulo o documento
emitido por una autoridad para el goce de un privilegio. Los origenes de las patentes se
remontan en Italia, mediante el Estatuto de Venecia de 1474 segun el cual las invenciones
debian ser informadas a la Republica para ser objeto de proteccion juridica, el cual se

otorgaba por un periodo de diez afios (Naranjo, 2013, parr. 2).

El citado estatuto establecio los lineamientos actuales sobre el derecho de patentes,
en los siguientes términos: “/.Exigian a las invenciones ser nuevas y titiles, 2. Conferia
derechos exclusivos en un periodo limitado y 3. Juzgaba a los infractores exigiendo que

los dispositivos infractores fueran incautados y destruidos” (Naranjo, 2013, parr. 2).

Durante esa época, la corona Britanica confirié por primera vez una patente al inglés
John Utyman, quien invent6é un método de elaboracion de cristal. En este caso, la corona
le impuso al inventor la obligacion de transmitir sus conocimientos sobre este mecanismo
a los ingleses, y se le dio una proteccion por 20 afios. Este lapso de proteccion fue objeto
de protestas y reclamos que terminaron por propiciar la anulacién de tales privilegios y
se redactd el Estatuto de Monopolios (1623), que concedia exclusividad solamente al

primer inventor, por un periodo de 14 afios (Prins, 2016, parr. 2).

Posterior a Venecia, los Estados promovieron la proteccion de las invenciones con
normativas similares, asi es como actualmente la mayor parte de los paises cuentan con
su propia legislacion sobre Patentes.

En el ordenamiento juridico ecuatoriano, el periodo de proteccion es de veinte (20)
afios a partir de la fecha de la primera solicitud de patente, en armonia con todos los paises
miembros de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), y en armonia con el
contenido del articulo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (OMPI, 2017).

Articulo 33, Duracion de la proteccion
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“La proteccion conferida por una patente no expirara antes de que haya transcurrido un
periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.” (ADPIC,
1994, art. 33)

1.2.3. NOCIONES GENERALES DE LAS PATENTES

Las patentes son una de las modalidades mas comunes de la propiedad intelectual.

Al respecto, la OMPI define a la patente como:

“[...] una autorizacion legal que concede a su titular el derecho exclusivo a
controlar el uso de una invencidn, segun se define en sus reivindicaciones, dentro
de un area geografica y en un plazo limitado, impidiendo que terceros, entre otras
actividades, fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invencién sin la
autorizacion pertinente. Por ejemplo, se podria patentar una bateria que almacene
energia solar de forma eficiente, indefinida y sin pérdidas, una vacuna gue proteja
contra la malaria, o un nuevo compuesto para transformar los huesos de pescado

en fertilizante para la agricultura.” (OMPI, 2017, p. 6)

Los derechos de patente le confieren a su titular la atribucion de tener un derecho
exclusivo sobre la explotacion del objeto de que se trate, al que se conoce como el “objeto

patentado” (Bercovitz, 1986, p. 34)

Las patentes se encuentran delimitadas por un ambito de proteccion ajustado de
forma temporal, ya que el derecho es concedido por un determinado tiempo de
conformidad con lo que establezca la legislacion aplicable. El tiempo estimado de
duracién en la mayor parte de las legislaciones es de veinte afios contados a partir a partir
de la presentacion de la solicitud, en el entendido que luego de expirado dicho lapso de

tiempo, el invento pasa a ser del dominio publico (Rangel, 1993, p. 157)
Las creaciones del intelecto humano se encuentran delimitadas por la propiedad
intelectual. Dichas creaciones innovadoras y creativas se transforman en una propiedad

protegida por los derechos de la propiedad intelectual, convirtiéndose en productos que
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pueden ser comercializados, por sus titulares o por terceros que hayan sido autorizados

por el titular. Segiin Massaguer (2004) sefiala sobre la patente lo siguiente:

“La patente confiere a su titular un ius prohibendi. La patente, por el contrario, no confiere
un derecho positivo a usar la invencion protegida, que resulta de la naturaleza misma de
las cosas. De ahi se sigue, en particular, que el titular de la patente Unicamente estd
facultado para impedir a terceros que lleven a cabo actos de explotacion enumerados

legalmente, y no otros.” (p.157).

En cuanto a la razon de la vigencia de las patentes, se ha argumentado que mediante
estas se promueve la investigacion, el desarrollo econdémico y la innovacion que son del
conocimiento de todos, o bien desconocidas por la comunidad cientifica, todo ello
incentiva la competitividad entre las empresas, asi como el impulso de la economia local

y regional, a través de la transferencia de tecnologia (Rodriguez, 2008, p. 93).

Para Arora, Fosfuri y Gambardella (2005), el papel de las patentes en la era
tecnoldgica, se basa en las iniciativas enfocadas en la innovacion y divulgacion de la
informacion. Asimismo sefialan dos contribuciones importantes de las patentes en el

campo tecnoldgico, a saber:

“Una directa: El costo inmediato de la transferencia de conocimiento a través de una
patente es menor que cuando el conocimiento se encuentra codificado y reservado; y otra
indirecta: Las patentes se comportan como herramientas capaces de hacer que los
proveedores de tecnologia especializada obtengan el retorno de sus servicios facilitando
la existencia del mercado basado en el conocimiento, lo que se traduce a su vez en la

contribucién directa antes anotada.” (p. 327)
En este orden de ideas, Saiz (1999) sostiene que a través de las patentes se origina lo
que ¢l denomina el “efecto cascada”, que implica una retroalimentacion, que implica la

incorporacion de nuevas tecnologias, lo cual genera una mayor demanda de actividad

inventiva.

Al respecto, Otamendi sostiene que:
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“Justamente en esta posibilidad se basa el sistema de patentes. En que el titular de la
patente recupere lo invertido y tenga una ganancia. Si tiene éxito, seguramente seguiré
investigando, en beneficio de todos. No veo razén alguna para que se imponga al titular
de la patente normas que le obliguen a bajar el precio. ¢Por qué no hacerlo también con
otros que gocen de ventajas competitivas de otra indole? ;Por qué no obligar a que, para
que este no pueda cobrar mas, comparta sus secretos con sus competidores? ¢Por qué no
hacer que limite su publicidad y asi estar en igualdad de condiciones con los que realizan
poca o ninguna publicidad? En fin, ;Por qué no quitarles a los que tienen ventajas de
cualquier clase para entregérselas a los demas y equiparar a todos? Hagamoslo y

terminemos con los beneficios que la competencia nos brinda.” (2004, p. 178).

Es el caso que, la utilizacion de las patentes como un mecanismo para otorgarle

proteccion juridica a las invenciones como una forma de incentivar el desarrollo

tecnoldgico, ha conformado una especie de obligacién por parte de los Estados para la

promocion y el otorgamiento de patentes, todo lo cual se ha consolidado en torno a los

compromisos asumidos a nivel internacional adoptando los contenidos de dichos tratados.

Ahora bien, en los términos de Rubio (1996), este ha sostenido lo siguiente:

“No cabe esperar, por cierto, que con una proteccion de patentes mas fuertes aumenten
las inversiones extranjeras sino todo lo contrario [...]. Es mediante el fortalecimiento de
la competencia y el estimulo de las inversiones nacionales, que los paises de la region
podran consolidar el ciclo de crecimiento iniciado en la década de los noventa. Los paises
de América Latina han apostado fuertemente a la competencia. Sus economias se
encuentran entre las mas abiertas del mundo. Un régimen de propiedad intelectual
consistente con este esquema, debe brindar los estimulos necesarios para promover las
inversiones, ajustandose a las condiciones de desarrollo econémico y tecnoldgico de cada

pais.” (secc. 3)

1.2.4. CLASIFICACION DE LAS PATENTES

1.2.4.1. PATENTE DE PRODUCTO Y PATENTE DE PROCEDIMIENTO

Existe un criterio para la clasificacion de las patentes de invencion conforme al objeto

sobre el cual recaen los derechos de exclusividad, estableciendo dos categorias distintas:
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patentes de producto y patentes de procedimiento (Rangel, 1993, p. 161). Para Bayloz
(1978) las patentes de producto se refrieren a:

“[...] los derechos exclusivos habran de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser
descriptible (los que se caracterizan por su configuracion, las maquinas, las herramientas,
los objetos nuevos en general, los productos fisicos) o formulable (los que se definen por

su composicion: las sustancias, los productos quimicos).” (p. 707).

En cuanto a las patentes de procedimiento, el citado autor establece que “el objeto
de la invencion es un comportamiento enunciable mediante la indicacion de la serie de
operaciones o actuaciones que habra de tener lugar para que el resultado se obtenga”
(Bayloz, 1978, p. 707).

Por lo tanto, al ser la transferencia de tecnologia el proceso por el que se transfieren
descubrimientos cientifico-técnicos de una organizacion a otra para continuar su
desarrollo tecnologico y eventualmente llevar a cabo la comercializacion de nuevos
productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios basados en los primeros
(Sanchez, 2015, parr. 7), cabe sefialar que el tipo de patentes que interesa para el proceso
de transferencia de tecnologia es la de procedimiento, ya que de esta manera una

tecnologia llega a convertirse en un producto final susceptible de comercializacion.
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CAPITULO II: BASE NORMATIVA PARA LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA A TRAVES DE LAS PATENTES

2.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA EN ECUADOR

La Constitucién de la Republica del Ecuador, reconoce dentro de los tipos de
propiedad a la propiedad intelectual de la siguiente manera:

“Articulo 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que
sefiale la ley. Se prohibe toda forma de apropiacién de conocimientos colectivos, en el
ambito de las ciencias, tecnologias y saberes ancestrales. Se prohibe también la
apropiacion sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biolégica y la agro-
biodiversidad.” (Asamblea Nacional, 2008, art. 322).

Al promulgar el Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos
Creatividad e Innovacion, se manifestd que a través de su contenido existe el interés en
generar una gran variedad de fuentes de produccion y agregar valor a dicha produccion.
Para ello, resulta transcendental la incorporacion de tecnologia y también su know how,
lo que se lograria con un correcto modelo de transferencia de tecnologia, acorde a la
realidad ecuatoriana, y que permita la interaccién entre los distintos agentes nacionales

de transferencia (Asamblea Nacional, 2016).

En este mismo sentido, el Cddigo Orgénico de la Economia Social de los
Conocimientos Creatividad e Innovacion (2016), se refiere, al ambito de la transferencia

de tecnologia y las licencias en varias de sus disposiciones de la siguiente manera:

Art. 81.- De la transferencia de tecnologia.- Comprende las actividades para transferir
conocimientos, técnicas o procesos tecnol6gicos que permitan la elaboracion de
productos, procesos o servicios. La transferencia tecnoldgica comprende acuerdos
contractuales tales como, la prueba de concepto, la validacién tecnoldgica, la
transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesion de licencias de propiedad
intelectual, contratos de saber hacer, capacitacion, contratacion de mano de obra nacional,

entre otros.
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La transferencia tecnoldgica se incorporara como requisito en la contratacion publica de
bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoria, asi como en los contratos de
inversion y cualquier otra modalidad de contratacion que realice el Estado, salvo la debida
justificacion conforme la politica que para el efecto se emita. En tales procesos, se podréa
establecer pardmetros y criterios de calificacion especificos para aquellos oferentes que
estén dispuestos a asumir mayores compromisos de transferencia tecnolégica segun la

metodologia que la Funcion Ejecutiva defina para el efecto....” (COESC, 2016, art. 81)

Art. 87.- De la adquisicion y ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual.- Se
entiende por adquisicion a la existencia o concesion de derechos y por ejercicio al alcance,
mantenimiento y observancia de los mismos. Cuando corresponda, la adquisicion
comprendera también la transferencia hecha por cualquier acto y titulo.

La adquisicion y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual estaran equilibrados
respecto al goce y ejercicio efectivo del derecho a la salud y nutricion, a la educacion, a
la informacion, de acceso a la cultura y a participar en el progreso cientifico, asi como, a
desarrollar actividades econémicas, la libertad de trabajo, acceder a bienes y servicios de
calidad y al derecho a las otras formas de propiedad, de conformidad con lo establecido
en la Constitucion.

Tanto la adquisicién y el ejercicio estaran supeditados a la promocion de la innovacion
social y a la transferencia y difusion del conocimiento, en beneficio reciproco de
productores y de usuarios, de modo que favorezcan al bienestar social y econémico asi

como al equilibrio de derechos y obligaciones. (COESC, 2016, art. 87)

Art. 88.- Finalidades de la propiedad intelectual.- Los derechos de propiedad intelectual
constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovacién
social, contribuyen a la transferencia tecnoldgica, acceso al conocimiento y la cultura, la

innovacion, y a la reduccion la dependencia cognitiva (COESC, 2016, art. 88).

Art. 99.- Obligatoriedad de inscripcion.- Toda transferencia, autorizacion de uso o
licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en trdmite, deberd
inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.
Las transferencias, autorizaciones de uso o licencias de propiedad industrial surtiran
efectos a partir de su inscripcion ante la autoridad nacional competente en materia de
derechos intelectuales. (COESC, 2016, art. 99)
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Respecto del tema tratado sobre las licencias, el cuerpo normativo en mencién,
también se pronuncia, confirmando que las licencias son un derecho que tienen los

titulares de las patentes:

Art. 298.- De la concesion de licencias.- Una patente concedida o una solicitud en tramite
de concesidn podréa ser objeto de licencia a uno o0 mas terceros para la explotacion de la
invencion respectiva.

Deberd inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales toda licencia de explotacién de una patente concedida o una solicitud en
tramite de concesion y surtiran efectos a partir de su inscripcion ante la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales.

Cualquier persona interesada podra solicitar la inscripcion de una licencia.

En caso de que exista algin cambio respecto al nombre o direccién del titular de la patente
durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro debera solicitar su
inscripcion a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

En caso contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que figuren en el
registro se reputara valida.

Las sub-licencias requeriran autorizacion expresa del titular de los derechos. (Asamblea
Nacional, 2016)

También existe un pronunciamiento en esta norma sobre la necesidad de inscribir los
contratos de transferencia o licencia, que es una garantia de posesion de la titularidad

frente a terceros interesados:

Art. 299.- Inscripcion de los contratos de transferencia o licencia.- La autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales no inscribira los contratos a través de los
cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotacion de patentes que no se ajusten
a las disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, 0 que no se ajusten a las disposiciones
comunitarias o nacionales sobre précticas comerciales restrictivas de la libre competencia
0 sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estara a lo
dispuesto en la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado y se

aplicaran las sanciones previstas en la misma”. (Asamblea Nacional, 2016)
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Decisién 486

La Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, dentro del Capitulo V, titulo
I1, sobre los derechos que confiere la patente, se establece la siguiente consideracion

respecto de las licencias:

“Articulo 57.- El titular de una patente concedida o en trdmite de concesion podra dar
licencia a uno o més terceros para la explotacién de la invencion respectiva. Debera
registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotacion de una patente
concedida. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro la licencia debera constar por escrito. Cualquier persona interesada
podré solicitar el registro de una licencia. En caso exista algiin cambio respecto al nombre
o direccion del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia,
el titular del registro deberd informarlo a la oficina nacional competente. En caso
contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que figuren en el registro,
se reputard valida.” (Decision 486, 2000, art. 57)

“Articulo 58.- La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia
para la explotacién de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Comun
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalias, 0 que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre préacticas

comerciales restrictivas de la libre competencia.” (Decision 486, 2000, art. 58)

En el &mbito de la normativa internacional, el Ecuador es suscriptor y ha ratificado
el Acuerdo de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), que cuenta entre sus
acuerdos complementarios, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), establecen las normas minimas de proteccion de las diversas
categorias de propiedad intelectual con respecto al comercio (Lentner & Proafio, 2016),
y transferir tecnologia sin duda alguna se encuentra dentro de la materia que hoy en dia
se busca comercializar. A continuacion se sefialan los articulos que respaldan, dentro del

tema de la Propiedad Inmaterial, a la transferencia de tecnologia.
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La implementacion del contrato de licencia para la transferencia de tecnologia
no solo tiene un contenido econémico sino social. Tal es el caso que, conforme a lo
previsto en los articulos 7 y 66.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC,

1994) que establecen en su orden, lo siguiente:

Articulo 7.- Objetivos

La proteccidn y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberan contribuir
a la promocion de la innovacion tecnoldgica y a la transferencia y difusion de la
tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos
tecnoldgicos y de modo que favorezcan el bienestar social y econdmico y el equilibrio de
derechos y obligaciones (ADPIC, 1994, art.7).

Articulo 8.- Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las
medidas necesarias para proteger la salud publica y la nutricion de la poblacién, o para
promover el interés pablico en sectores de importancia vital para su desarrollo
socioecondmico y tecnoldgico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podré ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad
intelectual por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera injustificable
el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia
(ADPIC, 1994, art. 8).

Articulo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas practicas o condiciones relativas a la concesion
de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia,
pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y
la divulgacion de la tecnologia.

2. Ninguna disposicidn del presente Acuerdo impedira que los Miembros especifiquen en
su legislacion las practicas o condiciones relativas a la concesion de licencias que puedan

constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que
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tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se
establece supra, un Miembro podra adoptar, de forma compatible con las restantes
disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas
practicas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesion, las condiciones
que impidan la impugnacion de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz
de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebraré consultas, previa solicitud, con cualquiera otro
Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad
intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o
tiene su domicilio en él realiza précticas que infringen las leyes o reglamentos del
Miembro solicitante relativos a la materia de la presente seccidn, y desee conseguir que
esa legislacion se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda
entablar al amparo de la legislacién ni de su plena libertad para adoptar una decision
definitiva. EI Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinara con toda
comprension la posibilidad de celebrar las consultas, brindard oportunidades adecuadas
para la celebracion de las mismas con el Miembro solicitante y cooperara facilitando la
informacién publicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la
cuestion de que se trate, asi como otras informaciones de que disponga el Miembro, con
arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente
satisfactorios sobre la proteccion de su caracter confidencial por el Miembro solicitante.
4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en
otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infraccion de las
leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Seccion
este otro Miembro dard, previa peticion, la posibilidad de celebrar consultas en

condiciones idénticas a las previstas en el parrafo 3 (ADPIC, 1994, art. 40).

Al ser la transferencia de tecnologia una medida que se penso adoptar por la
SENPLADES, para lograr el cambio de la matriz productiva, resulta importante
mencionar el siguiente articulo que soporta el hecho de velar por los intereses y el
desarrollo de los paises menos adelantados (Quizhpi M. F., 2013),

Articulo 66
Paises menos adelantados Miembros
1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los paises menos

adelantados Miembros, de sus limitaciones econémicas, financieras y administrativas y
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de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnoldgica viable, ninguno de
estos Miembros estard obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a
excepcion de los articulos 3, 4 y 5, durante un periodo de 10 afios contado desde la fecha
de aplicacién que se establece en el parrafo 1 del articulo 65. EI Consejo de los ADPIC,
cuando reciba de un pais menos adelantado Miembro una peticién debidamente motivada,
concederd prorrogas de ese periodo.

2. Los paises desarrollados Miembros ofrecerdn a las empresas e instituciones de su
territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnologia a los
paises menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base
tecnoldgica sdlida y viable (ADPIC, 1994, art. 66).

2.1.1. LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE PATENTES

La derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1998 en sus articulos 120 y 121

sefialaba lo siguiente respecto de la utilizacion de patentes:

“Articulo 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnologia, se protegen por la
concesion de patentes de invencion, de modelos de utilidad.

Articulo 121.- Se otorgard patente para toda invencion, sea de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sea nueva, tenga nivel

inventivo y sea susceptible de aplicacion industrial.” (Ley de Propiedad Intelectual, 2006)

De igual manera, el vigente Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion en sus articulos 266 y 267, sefala:

“Articulo 266.- De las patentes de invencion.- El sistema de patentes constituye una
herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnoldgico y para la consecucién
del buen vivir.

Articulo 267.- De la materia protegible.- Se otorgara patente para toda invencion, sea de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sea
nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicacion industrial.

No se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales.” (COESC, 2016).
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Es importante sefialar que, la Ley de Propiedad Intelectual, anteriormente
mencionada, fue derogada por el Codigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovacion.

Una de las fuentes normativas relevantes con las que el Estado ecuatoriano cuenta
en materia de propiedad industrial, es la Decision 486, que dentro del Titulo I1, Capitulo
I, establece cuales son los requisitos para que se pueda otorgar una patente de invencion:

“Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre gque sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.” (Comision

de la Comunidad Andina, 2000, art. 14).

2.1.2. LEGISLACION VIGENTE SOBRE ACUERDOS O CONTRATOS
ALREDEDOR DE LAS PATENTES.

La propiedad intelectual, ambito en el que se encuentra desarrollado el tema de las
patentes, se encuentra garantizada por la Constitucion de la Republica y los Tratados
Internacionales ratificados por el Ecuador. A nivel nacional el tema de las patentes se
encuentra establecido en el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos
(COESCCH+i), Creatividad e Innovacion y a nivel comunitario, por la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones que establece el Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial.

En cuanto al ente regulador competente, se tiene que Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI), es la autoridad encargada de la proteccion y defensa de los
derechos de propiedad intelectual, entre ellos, las patentes (Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales, 2018).

En cuanto a la “materia protegible”, el articulo 267 del COESC se refiere al
otorgamiento de patentes para todas aquellas invenciones consideradas de producto o de
procedimiento, y que abarque cualquier ambito tecnoldgico, con las condiciones de que
se correspondan a una invencién y su aplicacién pueda ser en la industria (Asamblea
Nacional, 2016, art. 267).
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De conformidad con lo previsto en el articulo 275 del COESC se establece con
respecto a la titularidad de la patente lo siguiente:

Art. 275.- Del titular de la patente.- La facultad de adquisicion del derecho por medio de
una patente pertenece al inventor. Esta facultad es transferible por acto entre vivos y
transmisible por causa de muerte. Los titulares de las patentes podran ser personas
naturales o juridicas. Si varias personas han realizado conjuntamente una invencion, el
derecho corresponde en comun a todas ellas o a sus derechohabientes. No se considerara
como inventor ni coinventor a quien no haya aportado una actividad inventiva, como, por
ejemplo, quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecucion de la invencion. Si varias
personas realizan la misma invencion, independientemente unas de otras, la patente se
concedera a aquella que presente la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha
mas antigua, o a su derechohabiente. (Asamblea Nacional, 2016, art. 275).

De lo anterior se desprende que los derechos de adquisicion de una patente
corresponden al inventor. Asimismo, existe la posibilidad de que el titular de una patente
sea una persona natural o juridica, pudiendo esta titularidad ser transmisible por acto entre
vivos, por motivo de muerte de su titular, caso en el cual los derechos pasarian a sus

descendientes.

En lo que respecta a la descripcion de una patente, el articulo 280 del COESC

establece lo de seguidas:

Art. 280.- Descripcion de la patente. La descripcion debera ser suficientemente clara y
completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla sin requerir una experimentacion indebida. La descripcién indicara el
titulo de la invencidn e incluir la siguiente informacion:

1. El sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

2. La tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese Util para la comprensién y
el examen de la invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnologia;

3. Unadescripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del problema
técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias y

eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;
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4. Una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

5. Una descripcién de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a
la préactica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos
pertinentes;

6. Una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencion; y, 7. Una indicacion de que el solicitante estuvo en posesion
de la invencidn a la fecha de la presentacion de la solicitud. (Asamblea Nacional, 2016,
art. 280).

Tal como se evidencia en este ultimo articulo, la suficiencia descriptiva se encuentra
apartada de los deméas elementos que determinan la posibilidad de patentar las
invenciones. En términos mas claros, mucho se ha dicho respecto de tres requisitos de
proteccion como son la novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial, que sin duda
alguna y de acuerdo a lo establecido en el COESC?, se sefialan como requisitos sine qua
non, para todo producto o procedimiento que requiere ser registrado en un territorio
especifico. El hecho de tener un sistema de patentes busca, entre otras cosas, fomentar el
desarrollo tecnoldgico y la abstraccion de conocimientos, que es lo que en la actualidad
importa, ya que nos vemos obligados a adaptarnos a los cambios tecnoldgicos y la

evolucion de la sociedad (Robayo & Rodriguez, comunicacion personal, enero de 2019).

Ademas se cuenta con lo sefialado en la Decision 486 de la Comunidad Andina de

Naciones (2000), que al respecto sefiala:

CAPITULO |
De los Requisitos de Patentabilidad

Acrticulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto
o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan

nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial. (Decision 486, 2000, art. 14)

CAPITULO I

2 COESC, 2016, Art. 267.- De la materia protegible.- Se otorgard patente para toda invencién, sea de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sea nueva, tenga nivel
inventivo y sea susceptible de aplicacién industrial.

No se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales
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De los Titulares de la Patente

Articulo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podré ser transferido
por acto entre vivos o0 por via sucesoria. Los titulares de las patentes podran ser personas
naturales o juridicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invencion, el derecho a
la patente corresponde en comln a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma
invencion, independientemente unas de otras, la patente se concederd a aquella o a su
causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad
de fecha més antigua. (Decision 486, 2000, art. 22)

Al ser la normativa que corresponde a la Comunidad Andina de Naciones, contempla
en su interior — la Decision 486 — los requisitos de patentabilidad y la titularidad del

derecho e patentes, mismos que se respetan en nuestro pais, al ser miembro de la CAN.

2.1.3. NORMATIVA APLICABLE ALA ACADEMIA COMO UNO DE LOS EJES
QUE PERMITEN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Durante el desarrollo del presente tema, se mencion6 que la universidad es uno de
los ejes principales 0 mecanismos que posee la transferencia de tecnologia para poder ser
transferida, y es por eso que se tiene a la universidad como ofertante de tecnologia o como
una creadora de conocimientos, la que posee los centros o institutos de investigacion que

generaran investigacion basica y aplicada (Quizhpi, 2013, p. 17).

La Constitucion de la Republica del Ecuador (2008), sefiala como un objetivo, el
ejercicio de investigacion por parte de las universidades como principal 6rgano de

educacion superior, y lo hace en los siguientes términos;

Art. 350 de la Constitucion de la Republica del Ecuador sefiala que el Sistema de
Educacion Superior tiene como finalidad la formacién académica y profesional con vision
cientifica y humanista; la investigacion cientifica y tecnoldgica; la innovacion,
promocion, desarrollo y difusion de los saberes y las culturas; la construccion de
soluciones para los problemas del pais, en relacién con los objetivos del régimen de
desarrollo (CRE, 2008, art.350).
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De igual manera, la Ley Organica de Educacion Superior (2010), al ser la normativa
que regula el campo de las Universidades, en su contenido busca incentivar la
investigacion dentro de las mismas, y no habla solo de una investigacion cientifica, sino
también de investigacion tecnoldgica que a su vez permita que el otro eje fundamental
para la transferencia de tecnologia, como lo es el sector privado, la empresa, se sienta
atraido por el producto de dicha investigacion. También se proponen exenciones
tributarias como parte del incentivo al desarrollo.

Art. 8.- Seran Fines de la Educacién Superior.- La educacién superior tendra los
siguientes fines:
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la produccién
cientifica y a la promocion de las transferencias e innovaciones tecnologicas;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigacion de caracter cientifico,
tecnoldgico y pedagdgico que coadyuven al mejoramiento y proteccion del
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. (LOES, 2010, art. 8)

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educacion Superior.- Son funciones del Sistema de
Educacion Superior: k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de
educacion superior, asi como con unidades académicas de otros paises, para el estudio,
analisis, investigacion y planteamiento de soluciones de problemas nacionales,

regionales, continentales y mundiales (LOES, 2010, art. 13)

Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de educacion
superior.- En ejercicio de la autonomia responsable, el patrimonio y financiamiento de
las instituciones del sistema de educacién superior estara constituido por: i) Los ingresos
provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras
actividades académicas (LOES, 2010, art. 20)

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las
instituciones de educacion superior publicas podran crear fuentes complementarias de
ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigacion, en el
otorgamiento de becas y ayudas econdmicas, en formar doctorados, en programas de
posgrado, o inversion en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. Las
instituciones de educacion superior publicas gozaran de los beneficios y exoneraciones

en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de instituciones
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publicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados exclusivamente y de manera

comprobada a los servicios antes referidos (LOES, 2010, art. 28)

Art. 35.- Asignacion de recursos para investigacion, ciencia y tecnologia e innovacion.-
Las instituciones del Sistema de Educacion Superior podran acceder adicional y
preferentemente a los recursos publicos concursables de la pre asignacion para
investigacion, ciencia, tecnologia e innovacion establecida en la Ley correspondiente
(LOES, 2010, art. 35).

Art. 36.- Asignacion de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras
e investigaciones.- Las instituciones de educacion superior de caracter publico y
particular asignaran obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento
(6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e
investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. La Secretaria Nacional
de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacién velara por la aplicacion de esta
disposicion (LOES, 2010, art. 36).

Art. 183.- Funciones de la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovacion.- Seran funciones de la Secretaria Nacional de Educacién
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, las siguientes: g) Establecer desde el
gobierno nacional, politicas de investigacion cientifica y tecnolégica de acuerdo con las
necesidades del desarrollo del pais y crear los incentivos para que las universidades y
escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus politicas internas
(LOES, 2010, art. 183).

Tener una norma que ayude como sustento legal para las actividades que ha de

realizar la universidad como agente de transferencia de tecnologia, permite, por no decir

obliga, a estas entidades, que poseen a su cargo los centros de investigacion del pais,

buscar que los miembros de la comunidad universitaria, en este caso, docentes y

alumnado, se involucren en proyectos de investigacion que a futuro, resulten una solucion

a un problema de la sociedad, ademas de conseguir prestigio para su institucion. Pero los

beneficios en este caso no se ven reflejados solo en la academia, sino que al no ser su

naturaleza, la de comercializar los bienes que estos logren reproducir o la materia que se

Ilegue a investigar, se obligan a vincularse con el sector privado, que siendo de su interés,

Ilevaran al mercado dichas soluciones. (Robayo & Rodriguez, comunicacion personal,
enero de 2019)

38



2.2. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS BIENES
INTANGIBLES, OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Para que exista el proceso de transferencia de tecnologia, los bienes intangibles
objeto de transaccion deben estar protegidos por la propiedad intelectual, y velar porque
esta no se encuentre en contraposicion con la transferencia de tecnologia, sino que puede
facilitar el proceso dandole herramientas a la entidad para conocer la organizacion que va
a transferir la tecnologia y qué valor tiene la tecnologia que se va a adquirir (Centeno,
2006).

Como ya se menciond anteriormente, lo que busca la transferencia de tecnologia es
que una tecnologia desarrollada, se convierta en un producto final que logre satisfacer las
necesidades que las personas poseen, mediante el uso de agentes que hacen el trabajo de
transferir la informacidn, pero ciertamente, y como todas las creaciones humanas, para
que sean reconocidas con una impronta de su autor intelectual, necesitan de la proteccion

de las mismas, y esto se lograria Unicamente por medio de la propiedad intelectual.

2.3. SISTEMA PARA SOLICITAR PROTECCION INTERNACIONAL POR
PATENTES.

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) brinda colaboracion a los
interesados que requieren proteccién internacional por patente para sus invenciones y
concurre a las oficinas en las disposiciones sobre el otorgamiento de patentes, asi como
coloca a disposicion del publico el acceso a la amplia informacién técnica relacionada
con las invenciones. Una vez que sea presentada la solicitud internacional de patente, los
peticionarios gozan de la posibilidad de resguardar su invencién a nivel mundial lo cual
abarca a un extenso numero de paises, con un aproximado de 152 Estados contratantes.
Entre los Estados contratantes del PCT se encuentra Ecuador, que pasé a formar parte a
partir del 07 de mayo de 2001 (OMPI, 1970).

De conformidad con lo previsto en el PCT, se define el término solicitud segln se

indica a continuacion:
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“[...] una solicitud para la proteccion de una invencion; las referencias a una «solicitudy
deberan entenderse como referencias a las solicitudes de patentes de invencion,
certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o
certificados de adicion, certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de
adicion” (OMPI, 1970, art. 2)

Es el caso que, se podra proceder a la presentacion de solicitudes internacionales
para la proteccion de invenciones en cualquiera de los Estados contratantes. Dicha
solicitud debera ajustarse a una estructura que contenga “un petitorio, una descripcion,
una o mas reivindicaciones, uno o méas dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un
resumen” (OMPI, 1970, art. 3.2).

Cada pais asume una forma distinta para establecer los criterios de la patentabilidad,
ya que ademas cada jurisdiccion establece definiciones distintas para las patentes. En
cuanto al plazo de proteccidn de una patente esta puede ser variable en cada pais, no
obstante no esta permitido que esta proteccion sea menor a 20 afios, contados desde la
fecha en que fuere presentada la primera solicitud de patente a nivel mundial (Acuerdo
sobre los ADPIC, 1994, art.33).

Para algunos paises el derecho de patente abarca la potestad de exceptuar a terceros
de la ejecucion de ciertos actos, y ademas involucra el derecho de explotar la patente
(OMP, 2017). Segun sostiene Gémez (2005) el procedimiento del PCT brinda amplias

prerrogativas para el solicitante, tales como:

“a) El solicitante dispone de ocho o de 18 meses mas que los que tendria con otros
procedimiento fuera del PCT, para reflexionar sobre la conveniencia de procurar
proteccidn en paises extranjeros, para nombrar un mandato local e cada pais extranjero,
para preparar traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales. El solicitante puede
evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de que su invencion
resulte patentada; y, sobre la base del informe de examen preliminar internacional, esa
probabilidad resulta mayor aun, y, también durante el examen preliminar internacional,
el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional, para ponerla en
orden antes de su tramitacion por las oficinas designadas. Pudiendo averiguar el valor

comercial de su invencion.
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b) El trabajo de busqueda y examen de las oficinas de patentes de los Estados designados,
puede verse considerablemente reducido, o virtualmente eliminado, gracias al informe de
blusqueda internacional.

c) Como cada solicitud internacional se publica junto con el informe de busqueda
internacional, cualquiera tercero esta en mejores condiciones de formarse una opinion
fundada sobre la patentabilidad de la invencidn que se reivindica.

d) Las posibilidades de cumplir ciertos requisitos formales centralizadamente al preparar
su solicitud, segun las normas internacionales del PCT.

e) Reducciones significativas de tasas durante las fases internacional y nacional del

procedimiento.” (Gomez, 2005, parr. 10)
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CAPITULO 3: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE LOS
CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES

3.1. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Los contratos son el mecanismo primario para la transferencia de tecnologia e
informacion, que se formalizan en un conjunto de clausulas y condiciones negociadas.
Las partes tienen diferentes visiones respecto al valor de la tecnologia y su efectividad
para satisfacer las verdaderas necesidades comerciales del contratante, lo que torna
verdaderamente dificil ponerle un precio adecuado. A esto se suma que las distintas fases
de la transferencia (que incluyen el aprendizaje, adaptacion y asimilacion de las
potenciales mejoras), son también complejas y de dificil prediccién (Lutteral, 2016, p.24)

Con respecto a los tipos de los contratos de transferencia de tecnologia, es importante
destacar que no existe una clasificacion legal clara de este tema, siendo que cominmente
en las legislaciones internas no se encuentra consagrados estos contratos, o bien en
algunos casos solo se limitan a tratar casos precisos relacionados con la cesion y la
licencia, de alli que se haga necesario apoyarse en distintas fuentes como la
“jurisprudencia, laudos arbitrales o decisiones de 6rganos administrativos, para realizar

un analisis completo de estas figuras” (Guerrero, 2009).

Como ya se mencion0, no es comuan encontrar un concepto legal preciso sobre los
contratos por medio de los cuales se transfiere tecnologia, de alli que en muchas
ocasiones sea necesario basarse en las definiciones establecidas por la doctrina y la
jurisprudencia, para determinar los elementos comunes a este tipo de contratos. Al

respecto, Guerrero (2009) establece como elementos fundamentales los siguientes:

“[...] el primero de ellos y uno de los mas importantes es la retencion de la titularidad del
derecho por parte del licenciante; el segundo es la autorizacion de explotacion total o
parcial de las facultades que comprende el derecho, y el tercero, la contraprestacion

debida por el licenciatario al licenciante (parr. 14)”

En lo que respecta a los convenios que forman parte de la transferencia de tecnologia,
se encuentran los contratos de cesion, de licencia, de know-how, de asistencia técnica, y

algunos que pueden involucrar transferencia de tecnologia como la franquicia o el joint
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venture, por ejemplo. La clave de la tematica pasa por la transmision que realiza una parte
hacia la otra de un cierto conocimiento técnico para su explotacion por parte del receptor,
y que puede instrumentarse bajo distintas tipologias de contratos sin que se pierda la

aptitud de transferir la tecnologia en cuestion (Lutteral, 2016, p.25)

Una vez que se han analizado varias definiciones sobre la transferencia de tecnologia,
no queda mas que concluir que lo que este proceso busca, sin duda, es la transmision de
conocimientos, mas no de una cosa, objeto fisico como tal, por ende su naturaleza difiere

de un contrato de compra venta.

En nuestro ordenamiento juridico, en el articulo 81 del Codigo Orgénico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacidn, se sefialan algunos de
los tipos de contratos que pueden utilizarse para realizar transferencia de tecnologia, a

saber:

“Articulo 81.-De la transferencia de tecnologia.- Comprende las actividades para
transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnoldgicos que permitan la elaboracion
de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnolégica comprende acuerdos
contractuales tales como, la prueba de concepto, la validaciéon tecnol6gica, la
transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesion de licencias de propiedad
intelectual, contratos de saber hacer, capacitacion, contratacion de mano de obra nacional,

entre otros.” (Asamblea Nacional, 2016).
Con base en lo establecido por el autor Guerrero (2009), existen varias figuras
contractuales aplicables a la transferencia de tecnologia, pero de todas las figuras que se

sefialan, se destacaran de manera minuciosa en los contratos de licencia que corresponden

al presente tema.

En el siguiente apartado, se procedera a analizar sucintamente, la diferencia entre los

principales contratos utilizados en transferencia de tecnologia.

3.1.1. PRINCIPALES CONTRATOS EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
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Los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes intangibles, esto significa

que pueden ser objeto de tantos negocios juridicos como el derecho lo permita.

Es menester destacar que, una parte de la doctrina estima que los contratos de
transferencia de tecnologia tienen una naturaleza autobnoma, tomando en cuenta las
caracteristicas que se atribuyen a este tipo de acuerdos. Al respecto, Guerrero (2009)
establece dentro de las caracteristicas de estos contratos, las siguientes:

“[...] los contratos aqui comprendidos son sinalagmaticos o bilaterales, ya que imponen
derechos y obligaciones reciprocas entre las partes contratantes; de la misma manera
podemos decir que son de tracto sucesivo, al establecer prestaciones reiteradas como el
pago de regalias con una periodicidad establecida segun diversos criterios como niveles
de venta, dividendos obtenidos, unidades producidas, etc. Finalmente, es posible afirmar
gue son contratos intuito personae en la medida en que se llevan a cabo atendiendo a las
especiales cualificaciones tanto del productor como del receptor de la tecnologia objeto
del acuerdo.” (p. 204-205).

Para cumplir con el objetivo de poner en evidencia los distintos tipos de contratos
mencionados anteriormente, se recogera lo establecido por el autor Manuel Guerrero
Gaitan, en su texto titulado “Tipologia de los contratos de Transferencia de Tecnologia”

(Guerrero G. M., revistas.uexternado.edu.co, 2009).

Las figuras contractuales que el autor establece como las mas utilizadas para
desarrollar la transferencia de tecnologia, se dividen en aquellos de causa simple y

aquellos de causa compleja.

3.1.1.1. CONTRATOS DE CAUSA SIMPLE

e Contrato de Cesion:

Dentro de los contratos de causa simple, se desarrollan en primer lugar a los contratos
de cesion, que al igual que la mayoria de los contratos que conforman la transferencia de
tecnologia, son atipicos, bilaterales y generalmente onerosos, en donde el titular se obliga

a transferir su derecho a cambio de una contraprestacion.
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En ocasiones los titulares de patentes, marcas y/o derechos de autor, olvidan que
ostentan la posesion de un capital que pueden rentabilizar obteniendo un beneficio
econdmico o una posicién dominante. Desde este punto de partida, la herramienta juridica
adecuada para transferir los derechos son los contratos de cesion de derechos (Menchero,
2015).

Si bien esta clase de contratos son atipicos y por ende se pactan de acuerdo a lo que
establezcan las partes, debe contar con ciertos elementos primordiales para que no exista
confusion en el negocio, tales como la completa identificacion del cedente y del
cesionario, establecer el objeto del contrato, determinar si la cesion que se realiza es total

o parcial e incluso si esta se hace de manera temporal o permanente.

Un punto importante de pactar para lograr un correcto contrato de cesion es el precio
que el cesionario debera pagar al cedente por el uso del bien a transferir, las obligaciones
tanto del cedente como del cesionario, esto permite tener en cuenta qué es lo que se debe
cumplir por cada parte miembro del contrato y evitar confusiones futuras respecto del
negocio; aqui la obligacion principal del cedente es la entrega y poner en efectivo
conocimiento del cesionario el conocimiento; pero en los casos en que por ejemplo, el
objeto a transferirse es el know how, es preciso anotar que el cedente no podra

desprenderse totalmente, ya que se encuentra en su conocimiento personal.

Lo que en la practica se lleva a cabo es pactar una clausula en la cual el cedente se
obliga, por una parte, a no hacer uso del conocimiento y, por otra, a no divulgarlo
(Guerrero, 2009) y la obligacion de quien actia como cesionario es el pago de una
contraprestacion. Otro requisito es la regulacién a la que se somete el contrato y en caso
de conflictos entre las partes, también es necesario determinar donde se resolveran los
conflictos que llegaren a suscitarse y por altimo la fecha y firmas de las partes como
pronunciacion expresa de su voluntad ya que las firmas permiten que se perfeccione la

transmision del derecho que se transfiere (Menchero, 2015).

e Contrato de Licencia:
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Dentro de este grupo de contratos, se destacan los contratos de licencia, los cuales
seran desarrollados con profundidad més adelante, sin perjuicio de que es importante
mencionar que varios autores consideran que esta figura contractual es la més usada

cuando se involucra materia de transferencia de tecnologia.

A diferencia de lo que ocurre con la cesion de derechos de propiedad intelectual,
quien otorga la licencia (licenciante) sigue siendo titular de los derechos sobre los que
recae la licencia y s6lo da una autorizacion para que otros la usen mediando una
remuneracion y por un periodo de tiempo establecido, al licenciado para que ejercite todas
0 algunas de las facultades que como titular de la patente, el Ordenamiento le atribuye
(Jiménez, 1990). De todos modos, siempre debe tenerse en cuenta al celebrar un acuerdo
de licencia que, no sera el nombre del contrato lo que determinara su caracter sino su
contenido (INAPI, s.f.), pues a pesar de que se haya denominado como "licencia™ al

acuerdo, podria tratarse de una verdadera cesion de derechos.

e Acuerdos de Confidencialidad:

Los acuerdos de confidencialidad forman parte de los tipos de contratos que ayudan
con el proceso de transferencia de tecnologia, y su objetivo principal es crear una
obligacion unilateral o reciproca de confidencialidad entre las partes para evaluar la
posibilidad de explotar conjuntamente con otra entidad una invencién, desarrollar
proyectos o colaboraciones (De Castro, 2016). Puede ocurrir que los contratos o acuerdos
de confidencialidad se celebren previo a otro contrato, en donde la informacién que se
comparte requiere sensibilidad al tratarla, pues de ello depende la viabilidad del negocio
(Guerrero, 2009).

De acuerdo con la revista Forbes (s.f.), existen cinco circunstancias en las que cabe

aplicar un acuerdo de no divulgacion o confidencialidad, a saber:

El primer caso, es en el que se discute la venta o licencia de un producto o tecnologia,
ya que lo que el vendedor busca evitar es que el futuro comprador utilice informacion

propia de dicho negocio para futuras negociaciones.
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Luego estan las circunstancias en las que se quiere evitar que los empleados que
posean acceso a la informacion o know how, empiecen un negocio basado en las

estrategias utilizadas por la empresa titular de la misma.

Tercero, cuando se trata de presentar ofertas a un socio o0 a un futuro inversionista,
ya que al momento de conseguir un socio o alguien que quiera invertir en un proyecto, se
debe revelar gran cantidad de informacion o al menos la mas importante para que se

concrete el contrato entre las partes.

Cuarto, es importante un acuerdo de confidencialidad cuando se va a recibir algin
servicio por parte de una empresa que tiene acceso a informacion sobre la que debe

tenerse mucho cuidado.

Como ultimo punto, se sugiere su uso cuando se va a compartir informacion
comercial con un posible comprador, esto generalmente se da cuando una persona quiere
comprar o vender su negocio, ya que al futuro comprador se le tendrd que proporcionar
todos los datos de funcionamiento del negocio, tal como una oferta, para que pueda
considerar adquirir o no el negocio objeto de compra o venta (Diaz, 2017).

Es el caso que, los acuerdos de confidencialidad son predominantemente contratos
atipicos, siendo que no se cuenta con una legislacion particular que los regule. Asimismo,
no es posible aproximarlo a un contrato tipico, ya que existen marcadas diferencias desde
el punto de vista de su contenido y objeto especifico, no obstante, se puede sostener que
estd sujeto a una libertad para negociar, ajustdndose a las premisas en cuanto a las

obligaciones y regulaciones disponibles a nivel contractual (Guerrero, 2009, p. 222-223).

Existen también obligaciones que deben cumplir las partes contratantes: en primer
lugar, aquellas correspondientes al titular de la informacidn, en este caso la parte que
desea transferir tecnologia tiene la obligacion de revelarla a la otra parte del contrato, y
la principal obligacion de quien hace las veces de receptor, es la de guardar
confidencialmente el secreto o informacidon materia de negocio y seguir las instrucciones
que ha de dar el titular de la informacion, para conservar el caracter natural y secreto de

la misma.
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Especialmente se considera confidencial: conocimientos técnicos, prototipos,
dibujos de ingenieria, funcionamiento del software, resultados de pruebas, herramientas,
sistemas y especificaciones, etc.; asi como datos financieros e informaciones comerciales

(por ejemplo acerca de los clientes) de cada una de las partes (Llamazares, s.f.).

3.1.1.2. CONTRATOS DE CAUSA COMPLEJA

Una vez establecidos los tipos de contratos, que segun el autor anteriormente citado,
Guerrero, son los contratos de causa simple, se procede con los tipos de contratos que se

consideran de causa compleja.

e Contrato de Franquicia:

A este nuevo grupo de contratos pertenece el contrato de franquicia, que como lo
establecen los autores Burgos y Fernandez (2014), en su obra “La franquicia, tratado
practico y juridico”, consideran como origen de las franquicias, a los cronistas que
apuntan a las necesidades estratégicas y econémicas que motivaron a los empresarios

americanos de los Estados del Norte al finalizar la Guerra de Secesién americana.

Dadas las secuelas producidas por la guerra civil, los consumidores de los Estados
del Sur, que habian perdido la guerra y no tenian ninguna infraestructura industrial, se
negaban a consumir los productos del Norte por puro antagonismo socioecondémico. Los
empresarios del norte decidieron, para solventar esta crisis comercial y no perder millones
de consumidores, formar y ensefiar a los empresarios del sur, el manipulado de las
materias primas para la obtencion de productos finales, les ensefiaron sus tecnologias y
les cedieron sus marcas a cambio de pequefias contribuciones economicas de sus ventas,
pactadas estas dentro del ambito de un contrato; entonces fue evidente que habia nacido

la franquicia (Burgos y Fernandez, 2014).

Conforme a lo previsto en el Reglamento (CEE) No. 4087/88 de la Comision de 30
de noviembre de 1988 relativo a la “aplicacion del apartado 3 del articulo 85 del Tratado

a categorias de acuerdos de franquicia”, un acuerdo de franquicia es:
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“[...] el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el
franquiciado, a cambio de una contraprestacion financiera directa o indirecta, el derecho
a la explotacion de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o
servicios y que comprende por lo menos, el uso de una denominacién o rétulo comdn y
una presentacion uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del
contrato, la comunicacion por el franquiciado de un know how, y la presentacion continua
por el franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo.”

(The Publications Office of the European Union, 1998).

El contrato de franquicia es un contrato bilateral, oneroso, es atipico, porque como
ciertos contratos tratados previamente, carece de una regulacién legal especifica, ya que
se adaptara al tipo de negocio para el que sea utilizado.  El contrato de franquicia, al
igual que otros contratos existentes, posee clausulas o pactos a los que se adhiere, tales
como los que sefialan los autores Burgos y Fernandez (2014), en su obra “La franquicia,

tratado practico y juridico”:

. Exclusividad, en el que el franquiciador se obliga a no otorgar ninguna otra
franquicia en dicho ambito territorial, e igualmente se obliga a no prestar los
servicios objeto de la franquicia por si mismo y a impedir la competencia activa
de otro franquiciador sobre este territorio y el franquiciado se obliga a no
comercializar productos o servicios que no sean los del franquiciador.

. No competencia, el franquiciado no podra abrir un establecimiento y/o
ejercer un comercio similar al que es objeto de la franquicia durante la vigencia
del contrato, ni directa ni indirectamente a través de personas fisicas o juridicas
interpuestas, sean socios o sociedades participadas por el franquiciado, ya sea
mediante arrendamiento, adquisicién, explotacion o toma en franquicia de
negocios similares. Igualmente se puede exigir el compromiso de no competencia
post-contractual.

. Confidencialidad, el franquiciador puede exigir al franquiciado un deber
de confidencialidad de toda la informacion pre-contractual y contractual recibida
del franquiciador. Se le exige una confidencialidad tanto respecto de la
informacion recibida antes de la firma del contrato como la transmitida a través

de la relacién contractual.

49



. Pacto de Relacién Juridica, la concesion de una franquicia no supone en
ningun caso la creacién de un vinculo laboral entre el franquiciador y el
franquiciado. Al contrario el franquiciador desarrollard el negocio a su propio
riesgo y ventura, asumiendo los resultados del mismo. El franquiciador no se
responsabiliza de que el franquiciado obtenga o no beneficios en la explotacion

del establecimiento objeto de la franquicia. (Burgos y Fernandez, 2014, p. 237).

Conforme a lo anterior, el llamado franquiciante tiene dentro de sus obligaciones la
de poner a disposicion el paquete de la franquicia, esto implica conferir su consentimiento
para aprobar el uso de los bienes inmateriales, asi como de la informacion de contenido
técnico en cuanto a la utilizacion de las tecnologias que se encuentren protegidas por el
derecho de patente, necesario para garantizar su produccion. Esto amerita la obligacion
de conceder una asesoria técnica, esto es, la transmision del know how, la transmision de
los conocimientos que envuelve una capacitacion. Por ultimo, se tiene la obligacion en
cuanto al mantenimiento del prestigio, que si bien también podria considerarse como una
obligacion del franquiciado al tener que seguir al pie de la letra las instrucciones del
franquiciante para mantener la esencia de la marca objeto de franquicia, y al ser el
encargado de desarrollar nuevos productos, nuevas técnicas de venta y marketing
(Guerrero, 2009, p. 233).

Por otro lado, existen las obligaciones del franquiciado, que es quien recibe la
tecnologia, asi como es la obligacion de toda parte receptora, dentro de estos contratos,
su principal obligacién es cumplir con el pago, la segunda obligacion, y no menos
importante, es la de sumirse a las instrucciones y el control del franquiciante, y por tltimo,
el franquiciado no podra divulgar a terceros los conocimientos técnicos proporcionados
por el franquiciante, y esto incluye el durante y el después de la finalizacién (Guerrero,
2009, p. 233).

e Joint Venture:

Otro grupo de contratos de causa compleja utilizados para transferir tecnologia es el
de operaciones de joint venture, que es una palabra inglesa que viene a decir colaboracion

empresarial; "joint" significa conjunto y "venture" empresa. Se define como la union de
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dos 0 mas empresas con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo
mercado durante un determinado periodo de tiempo y con la finalidad de obtener
beneficios (Debitoor, s.f.). Esta nocién ultimamente ha sido utilizada en el &mbito de la
negociacion internacional ya que brinda a las partes interesadas, ventajas como la
reduccién de costes de operacion, la minimizacion de riesgos o se puede disminuir al
simple hecho de contar con un socio local que brinde apoyo en el mercado (Guerrero,
2009, p. 235).

De acuerdo a lo establecido por la Doctora Annie Puyo (2007), a nivel de negociacion
internacional se pueden citar varias interpretaciones jurisprudenciales que definen lo que

es el joint venture y lo diferencian de lo aque se conoce como partnership:

“Combinacion especial de dos o mds personas que buscan ganancias en una operacion
comercial especifica sin constituir un partnership o una forma de sociedad dotada de la
personalidad juridica”

“Un acuerdo empresarial de cooperacion o partnership entre dos o mas partes que
normalmente se limita a un negocio y que comprende un reparto de la inversion, del
control, de los beneficios y de las perdidas.”

“Un acuerdo contractual entre dos o mas partes para dividir, de comin acuerdo, los
gastos, las perdidas y las ganancias de una actividad econémica concreta y determinada

tanto en el tiempo como en su objeto” (Puyo, 2007)

La Organizacion para la Cooperaciéon y el Desarrollo Econdmico establece una
definicion de jont venture, indicando que se corresponde a una asociacion entre dos 0 mas

empresas, con la finalidad de realizar una actividad en comdn (Gémez, 2004).

El autor Roig Amat, sefiala que la figura del joint venture es aquella que se origina a
partir del pacto entre dos 0 méas sociedades o empresarios individuales y cuyo propdsito
es efectuar una accion de negocio diferente, y generalmente complementaria, de la que
desempefian sus socios y cuya gestion esta bajo el control o poder comun (Roig Amat,
1998).

De esta manera se puede determinar varios elementos comunes identificados de las

definiciones de varios autores, tales como el hecho de que un contrato de joint venture es
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una sociedad con personalidad juridica distinta de cualquier otra, incluso de la de sus
miembros; los miembros deben dotar a la nueva sociedad de los elementos necesarios
para lograr el objetivo comun; el objetivo debe llevarse a cabo de manera conjunta por
las partes interesadas; y de igual manera, la administracion se realizard de manera
conjunta, es decir, las decisiones importantes respecto del funcionamiento de la nueva
sociedad debe depender de las disposiciones vinculadas, de igual manera y de mucha
importancia es la lealtad entre las partes y el compromiso de cooperar, cualidades que

configuran la base de un negocio de joint venture (Puyo, 2007, p.122)

Segun sostiene Guardiola (2004) una operacion de joint venture puede ser la fase
conclusiva o de afianzamiento de un proceso de desglose de mercados, que pudo iniciarse
por medio de un contrato de licencia o de franquicia, lo cual no excluye la posibilidad de
que los anteriores licenciatarios o franquiciados se conviertan en asociados de la

compafiia a crearse.

Cabe senalar que, una de los motivos por los cuales se utiliza la figura del joint
venture es debido a la reduccion de costos, lo cual se alcanza a través de la creacion de
una compafiia nueva en un sitio en el cual se cuente con ventajas de tipo fiscal o en zonas
de acceso a mano de obra econémica, como mecanismos adecuados para reducir gastos

de produccion y funcionamiento (Guerrero, 2009, p. 237).

e Contratos de Ingenieria:

Por altimo, los contratos de ingenieria, que, de acuerdo a lo sefialado por Guardiola
(2004), es posible referirse a este contrato como un conjunto de trabajos y estudios de
caracter técnico, econémico y de investigacion, normalmente efectuado por una empresa
o departamento especializado para la realizacion de un determinado proyecto industrial y
gue suelen materializarse en proyectos, informes técnicos y planos (Guardiola Secarra,
2004, pag. 182).

En este punto cabe citar a Pedro de Miguel Asensio, quien define a los contratos de
ingenieria como aquellos en los cuales un empresario se compromete, a cambio de un

precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboracién de simples
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estudios técnicos de organizacion empresarial, regimen de mercados, planificacion de
actividades mercantiles, entre otras, hasta la confeccion de proyectos o incluso la
construccion o montaje de plantas industriales completas, con posibles prestaciones de

asistencia técnica, cesion de patentes y otros similares (De Miguel Asencio, 2000, p.97)

En palabras del autor estudiado en este capitulo, Manuel Guerrero Gaitén, es en los
contratos de ingenieria comercial en donde se puede llevar a cabo en mayor medida la
transferencia tecnologica, ya que es necesario tener en cuenta que la ejecucion o puesta
en funcionamiento de una planta industrial puede demandar la capacitacion, asistencia
técnica y autorizacion de uso de bienes inmateriales protegidos por la disciplina de la
propiedad intelectual. En el contrato de ingenieria consultora, por otro lado, los
especialistas utilizardn sus conocimientos para presentar un resultado a la parte que
encarga el estudio, por ejemplo un esquema de organizacién o un estudio de impacto
ambiental, con lo cual, aunque la informacidn final es puesta a disposicion del cliente, la

forma de llegar a ella permanece en el dominio del titular (Guerrero G. M., 2009, p.243)

Respecto de la naturaleza juridica del contrato, este es un contrato eminentemente
atipico, que, pese a tener dentro de su estructura prestaciones pertenecientes a diferentes
figuras contractuales tipicas y atipicas, conserva su causa Unica y autbnoma consistente

en la realizacion de la obra (Guerrero G. M., 2009, p.244).

Las prestaciones que se involucran en un contrato de esta indole son complejas, asi
como las partes que estan Ilamadas a ejecutarlas. La incorporacion de la tecnologia
supone la necesidad de una supervision en el proceso de instalacion, y ademas en la

terminacion del mismo (Martines, Vargas, & Salgado, 2018).

3.2. CONTRATO DE LICENCIA

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y
obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto juridico en el que
intervienen dos o mas personas Yy esta destinado a crear derechos y generar obligaciones.
Se rige por el principio de autonomia de la voluntad, segun el cual, puede contratarse

sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero
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consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las

partes contratantes (Alzate, 2008).

El Cddigo Civil ecuatoriano, establece la siguiente expresion para definir lo que es

un contrato:

“Articulo 1.454.- Contrato o convencion es un acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o0 muchas
personas.” (Asamblea Nacional, 2005, art. 1.454).

Un contrato de licencia se puede conceptualizar como:

“el acuerdo firmado entre partes mediante el cual el titular de un bien (para casos de este
estudio, tecnologia) o de los derechos, llamado licenciante, autoriza al licenciatario a usar

el bien a cambio de una compensacion financiera por el uso de los derechos concedidos”

(Universitas, 2010, p. 3).

Al analizar el contrato de licencia, se concibe como el permiso que, el duefio de un
objeto, material o inmaterial, le entrega a la parte interesada, para utilizar dicho producto,
invento o idea, para su beneficio. Al interesarnos el tema de los contratos o acuerdos de
licencia, desde la perspectiva de la transferencia de tecnologia, y al percatarnos que
normalmente involucra negociaciones internacionales, cabe mencionar que, el contrato
de licencia constituye un acuerdo entre dos empresas de distintos paises, por medio del
cual una de ellas, Ilamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada empresa
licenciataria, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo,
un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (initial
free payment) o de un pago periddico llamado royalty, o de ambas retribuciones a la vez.
Para la empresa licenciataria este contrato representa un medio de acceder a una
tecnologia, a una marca o a otro activo intangible del cual carece y que le costaria mucho

dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente (Sandoval L. R., s.f., p.333)

Tal y como lo sefiala Sandoval (s.f.) en su obra, en el apartado sobre los contratos de
licencia; el otorgar una licencia, resulta una alternativa valida aplicable cuando existe un

pais que tiene muchas trabas para realizar inversion extranjera, en casos en los que las

54



politicas del gobierno de turno hacen que resulte complicado que los beneficios de una
inversion ingresen al pais o cuando sufre un gran riesgo de expropiacién; otra
circunstancia ocurre cuando el mercado al que va dirigido el producto proveniente del
objeto de la licencia, no justifica todo lo que se tendria que invertir en €l, cuando no
existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, 0 no se cuenta con todos
los trabajadores especializados que se requieren; o cuando, simplemente, la empresa no
desea invertir en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigir a
distancia (p.334).

El contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente,
porque al ser de esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos
industriales, como las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los disefios
industriales y ademas todo otro privilegio que las leyes sobre la materia puedan
establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier
tipo de propiedad industrial, esté o no amparada por una patente. Al igual que todos los
tipos de contratos que existen, el contrato de licencia cuenta con ciertas caracteristicas,

tales como, ser un contrato bilateral,

3.2.1. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

El contrato de licencia, segin Sandoval (s.f.) estd integrado por los siguientes

elementos:

a) el objeto, que es el permiso concedido por el duefio de la patente para que un tercero
utilice o explote el invento o el derecho de que se trata, sin que ello importe la
transferencia del dominio de dicho derecho;

b) el precio que el licenciatario debe pagar al licenciante por el uso o la explotacién del
derecho. Sin embargo, nada obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestion en
forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es que la licencia sea onerosa;

c) la explotacion o uso del derecho licenciado se concede por un plazo determinado, que
no podré exceder de la duracion de la patente del invento o marca de que se trata.” (p.

336).
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Si bien el contrato de licencia es un contrato atipico, y como ya vimos, se adecua al
objeto de la negociacion, cabe ahora precisar que existen obligaciones tanto del
licenciante como del licenciatario que por su esencia, se repetirdn en la mayoria de los
contratos de licencia. Es asi que las obligaciones generalmente adquiridas por las partes

al amparo de un contrato de licencia son las siguientes:

— Obligaciones del licenciante:

a) Pago del canon contractualmente fijado.

b) Explotacion de la patente licenciada.

c) Custodia del know how o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante
para facilitar la explotacion de la patente.

d) En general, respeto de los limites dentro de los cuales ha sido concedida la

licencia (Sanchez Bermejo Abogados, 2012, parr. 6)

— Obligaciones del licenciatario:

a) Transmisién del know how referente a la patente licenciada.

b) Afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falta de
titularidad de lo licenciado, por carencia de facultades para licenciar o por dafios
causados a terceros por los defectos inherentes a la invencion (Sanchez Bermejo
Abogados, 2012, parr. 7).

3.3. LICENCIA DE PATENTES EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

La palabra "licencia" se refiere en términos sencillos “a la autorizacion que el titular
del derecho de propiedad intelectual otorga a un tercero para utilizarla en los términos
y condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y
durante un periodo de tiempo convenido” (OMPI, 2010, p. 14). En este mismo sentido,
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (2010) ha establecido una definicion

de “Licencia” en los términos siguientes:

“Las ideas, innovaciones y otras expresiones de la creatividad humana se han convertido

en propiedad privada y estan protegidas por ley mediante el sistema de propiedad
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intelectual. Como propiedad, son activos comercializables. La concesion de licencia, o
sea, el derecho que el titular de los activos otorga a un tercero para que los utilice, mientras
el titular mantiene la titularidad de los mismos, es una forma importante de afadir valor
a esos activos. La concesion de licencias genera una fuente de ingresos, difunde la
tecnologia a un grupo méas amplio de usuarios y potenciales desarrolladores, y actia como

un catalizador para otros desarrollos e intercambios comerciales.” (p. 13).

A través del acuerdo de licencia “el licenciante transfiere al licenciatario el derecho
de utilizar la tecnologia cuya propiedad intelectual le pertenece, y de fabricar, utilizar y
vender productos relacionados con esa tecnologia de una manera convenida, durante un
periodo de tiempo determinado y en una region especificada” (OMPI, 2010, p. 18). De
esta forma, el licenciante conserva la titularidad de su derecho sobre la tecnologia, en el

entendido que solo concede el derecho para su utilizacion.

Antes de emprender la obtencion de una licencia de tecnologia, o sea la
adquisicién de derechos de utilizacion de una tecnologia desarrollada por un tercero, o
conceder una licencia de tecnologia, es decir, otorgar a un tercero, mediante un acuerdo
de licencia, el derecho de utilizar tecnologia sobre la cual se tienen derechos de propiedad,
es importante determinar, sobre todo, si la concesion de licencia es la estrategia apropiada.
Para un titular de derechos de propiedad intelectual la mejor estrategia podria consistir en
fabricar y comercializar el producto en cuestion. No obstante, de no ser asi, existen otras
opciones, entre ellas la venta directa de los derechos de propiedad intelectual relativos a
una tecnologia en particular. La venta de derechos de propiedad intelectual mediante
cesion puede no ser practica dado que, frecuentemente, la mera compra de derechos de
propiedad intelectual no es atrayente si tales derechos no van acompafados de capital
humano, productos y/o un flujo establecido de operaciones comerciales o beneficios. Con

todo, en algunos casos, la venta o cesion puede ser una opcion (OMPI, 2010, p. 17).

Es importante destacar las negociaciones que surgen en torno a los acuerdos de
licencia de tecnologia puede involucrar la proteccion por una o mas patentes, tomando en
cuenta el riesgo intrinseco al cual estan sometidos y las dificultades técnicas que se

generan para su proteccion juridica (OMPI, 2010, p. 23).
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Es menester destacar que, por medio de un acuerdo de licencia el licenciante
“transfiere al licenciatario el derecho de utilizar la tecnologia cuya propiedad intelectual
le pertenece, y de fabricar, utilizar y vender productos relacionados con esa tecnologia de
una manera convenida, durante un periodo de tiempo determinado y en una region
especificada” (OMPI, 2010, p. 18). En tal virtud, el licenciante continGa manteniendo la
titularidad de los derechos atinentes a esa tecnologia, en el entendido que Unicamente ha
transmitido el derecho para su utilizacion. En este sentido, se trata de un contrato segun
el cual la parte denominada licenciante, permite el uso y/o explotacion en todo o en parte
de una patente, a otra denominada licenciataria, recibiendo a cambio de una

contraprestacion.

Los conocimientos tecnolégicos que se encuentran protegidos por el derecho de
propiedad industrial, dado su caracter atipico, para que puedan ser utilizados deben
materializarse a través de distintas figuras contractuales (Rengifo, 2007, p. 57). No
obstante, la gran variedad de contratos que se pueden asumir, se evidencia un calificativo
frecuente en las figuras contractuales empleadas para la implementacién de los procesos
de transferencia de tecnologia, lo cual consiste en la autorizacion que confiere el titular
de la tecnologia a un tercero para que proceda a su explotacién debiendo dar a cambio

una contraprestacion (Guerrero, 2009)

Tabla 1 Ventajas de la Concesion de Licencia

Para el licenciante

Para el licenciatario

Una empresa que no pueda 0 no quiera
intervenir en la fabricacién de productos
podria optar por la concesion de licencia de
tecnologia, y delegar entonces esa actividad
en uno 0 mas socios con mayor capacidad en
lo que respecta a fabricacion, distribucion de
los productos en puntos de venta,
conocimiento y gestion del entorno local, y
acceso a otros conocimientos especializados

Con frecuencia hay mucha prisa por introducir
nuevos productos en el mercado. Un acuerdo
de licencia que posibilite el acceso a
tecnologias ya establecidas o facilmente
disponibles puede permitir a una empresa
entrar en el mercado mas rapidamente y con
tecnologia innovadora.

La concesion de licencia permite que el
licenciante mantenga la titularidad de la

Mediante la licencia, una empresa que no
disponga de recursos para realizar actividades
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propiedad intelectual de la tecnologia vy
obtenga de ella un beneficio econdémico,
generalmente a través de ingresos por regalias

de investigacion y desarrollo por su cuenta
puede acceder a los avances técnicos
necesarios para proporcionar productos
NUEevos o superiores.

Ademas, la concesion de licencia puede
ayudar a una empresa a comercializar su
tecnologia 0 ampliar sus operaciones a nuevos
mercados de forma mas fécil y eficaz que si
intentara hacerlo por su cuenta

Existen oportunidades de adquisicion de
licencia que, sumadas a las posibilidades
tecnolégicas con que cuente una empresa,
pueden generar nuevos productos, servicios y
oportunidades de mercado.

La concesion de licencia puede utilizarse para
acceder a nuevos mercados que de otro modo
serian inaccesibles. El licenciatario puede
convenir en realizar todas las adaptaciones
necesarias para entrar en un mercado
extranjero, entre ellas, la traduccion de
etiquetas e instrucciones; la modificacién de
los productos a fin de que cumplan las leyes y
normas locales; y ciertas adaptaciones de
mercadotecnia. Generalmente, el licenciatario
asumird la plena responsabilidad por la
fabricacion, ubicacion, logisticay distribucion
en el &mbito local
Asimismo, un acuerdo de licencia puede
proporcionar los medios para convertir a un
infractor o competidor en un aliado o
asociado, y asi evitar o resolver un litigio de
propiedad intelectual que puede ser costoso
y/o lento, y cuyo resultado puede ser incierto.
La concesion de licencia puede proporcionar
cierto grado de control sobre las innovaciones,
asi como sobre la orientacion y evolucion de
las tecnologias, en las que |la
interfuncionalidad es importante.

Fuente: (OMP], 2010, p. 19).

3.4. EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE LICENCIA COMO MECANISMO DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Al respecto de los contratos de transferencia de tecnologia, se entiende que al
conceder, el titular de la patente, un derecho de uso, explotacion o reproduccion, a la parte
interesada en adquirir el conocimiento, se esta configurando la licencia como mecanismo
idoneo para llevar a cabo el proceso de transferencia de tecnologia o conocimientos,

puesto que la licencia es un permiso que se otorga a un tercero para realizar alguna
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actividad especifica. Pero al no estar tipificado en nuestra legislacion el contrato de
licencia como una figura contractual, sino que su uso se adecua al negocio y sigue las
reglas de los contratos establecida en el Cédigo Civil (2005), entre ellas el respeto a la
voluntad contractual de las partes. Y a modo comparativo, el contrato de licencia resulta
el mas favorable cuando exista una patente registrada en el territorio, ya que permite
mantener la titularidad de la patente objeto del negocio. Y esto, porque lo que a un
inventor le interesa, es que lo reconozcan como tal, y que a su idea, no puedan

distorsionarla, a menos que se otorgue la autorizacién para hacerlo.

La transferencia de tecnologia a través de licencias autoriza a terceros a hacer,
disefiar, distribuir o vender productos, procesos 0 servicios o a usar determinada patente,
marca, disefio industrial y copyright. Incluye también la provision de asistencia técnica y
de gestion. El licenciatario paga una comision, una franquicia, un royalty, o parte de las
utilidades. Se usa para distintos propositos de acuerdo a las estrategias empresariales.
Zander y Kogut(1995) sugieren que las licencias son mas apropiadas cuando las
tecnologias son menos complejas y se aprenden rapidamente por las empresas locales y
cuando las MNC no conocen extensiva-mente los mercados locales y se requiere algunas
adaptaciones. Mansfield y Ro-meo (1980) argumentan que a través delas licencias las
multinacionales transfieren a terceros las tecnologias que son mas antiguas en relacién a

las que transfieren a sus propias subsidiarias (Roca, 2014, p.643) .

Por lo tanto, cuando una empresa extranjera busque invertir en el pais, patentando
sus invenciones en el territorio ecuatoriano, lo mas idoneo es sugerir aplicar un acuerdo
de licencia entre las partes, en las que el futuro licenciatario se adapte a las disposiciones
del licenciante. Y de esta manera asegurar que se cumplan con las clausulas establecidas,
asi como la facultad de no perder la titularidad como creador, inventor o duefio de la

patente.

35. APLICACION DEL SISTEMA JURIDICO ACTUAL PARA
TRANSAFERENCIA DE TECNOLOGIA.

El valor de mercado de Apple es 10 veces el PIB de Uruguay. Google vale mas que
toda la Bolsa de Valores de Rusia. WhatsApp se vendié en 20.000 millones de dolares y

es0 es mas que todas las exportaciones de muchos paises. Estamos viviendo en un nuevo
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mundo en el que el trabajo mental se cotiza cada vez mas y el trabajo manual y las
materias primas, cada vez menos. El gran desafio para los paises es innovar o quedarse

cada vez més atras (Oppenheimer, 2014).

Si bien, dentro de la legislacion ecuatoriana se encuentra contemplada la
transferencia de tecnologias y conocimiento, la normativa existente, pareceria no abordar
lo fundamental para lograr incentivar la transferencia de tecnologia a través de los

contratos de licencia.

Para fomentar una cierta actividad dentro de un pais, siempre ha sido necesario,
ademas de plasmarlo en las leyes, un incentivo que permita a las personas, involucrarse
en el hecho, a nivel empresarial y académico. Para de esta forma activar la Triple Hélice.
El modelo de la Triple Hélice y sus implicaciones ha recibido gran atencién en el mundo
occidental como un medio para fomentar las innovaciones y el crecimiento, lo que implica
la creacién de un clima y ciertas actitudes que permitan la coordinacién entre las partes
involucradas en crear un ambiente de innovacidn, este tipo de actividad, se ha
desarrollado en economia emergentes, como por ejemplo en el sur de Africa, Asia, y
América Latina. Este modelo permite una vinculacidon entre disciplinas y conocimientos,
donde la universidad tiene un papel estratégico y es la base para generar las relaciones
con la empresa. El desarrollo de estas relaciones se han discutido ampliamente en
diferentes tipos de investigaciones que pretenden tratar de desarrollar las acciones

correspondientes entre gobierno, empresa, universidad (Chang, 2010).

Para incentivar una necesidad de adquirir una licencia sobre una patente, el sistema
ecuatoriano, deberia permitir el acceso o visualizacion al sistema de patentes, tal y como
lo hace el US Patent, el sistema que en Estados Unidos se encarga de hacer visible la
informacion sobre patentes existentes, para que de esta forma puedan ser utilizadas por
las personas interesadas en reproducirlas u obtener beneficios, legalmente configurados
en materia de Propiedad Intelectual o registrar patentes de nuevos productos o
procedimientos (United States Patent and Trademark Office, 2018). Pues de esta manera
se podria incentivar, a la sociedad interesada en la investigacion y el conocimiento, a que
busquen una posible patente sobre la que se pueda hacer una mejora o simplemente en

base a una patente existente, pensar en inventar una nueva.

61



3.6. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Sobre este punto es preciso mencionar la ausencia de una demarcacion conceptual
respecto de las licencias como medio de transferencia de tecnologia a nivel
jurisprudencial, sin perjuicio de que si se establezcan aclaraciones sobre el contrato de
licencia (Guerrero, 2009).

En el derecho estadounidense, la naturaleza juridica del contrato de licencia se aplica
por analogia al contrato de arrendamiento, segun el cual se establece que “la licencia
genera contractual rights pero no interest in property, lo cual quiere decir que al no haber
una transferencia de titularidad, el Derecho aplicable sera el Derecho contractual, mas no
el Derecho de propiedad” (Anderson, 2008, p. 627).

En la Unidn Europea, se tiene lo previsto en la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Union Europea, en la cual se establecio el caracter negativo de las obligaciones que se
derivan del contrato de licencia, ya que el “el licenciante del derecho se obliga, frente al
licenciatario, Unicamente a no impugnar la explotacion de dicho derecho por este
ultimo” (Falco Privatstiftungel, 23 de abril de 2009). En los términos de Guerrero (2009),

la importancia de dicha sentencia, radica en los siguientes argumentos, a saber:

“Esta sentencia es de vital importancia, ya que por primera vez el Tribunal dejé en claro
que los contratos de explotacion sobre bienes inmateriales no deben ser considerados
contratos de prestacion de servicios. No obstante, es preciso tener en cuenta que, la
mayoria de los contratos de transferencia de tecnologia que involucran bienes intangibles
tienen un caracter mixto, por consiguiente, seria perfectamente posible que un contrato
en el cual la licencia sobre uno de estos bienes tenga el caracter de accesoria, por ejemplo,
un contrato de investigacion y desarrollo, sea considerado un contrato de prestacion de

servicios. (parr. 16).

Ahora bien, a modo de referencia, en Estados Unidos se ha conferido un tratamiento
legal al contrato de cesion que se asemeja al derecho continental, en el entendido que la
jurisprudencia ha sostenido que “por medio de un contrato de cesion el inventor acuerda
vender, ceder y transferir el derecho de conceder licencias exclusivas y sublicencias, el
derecho de fabricacion y el derecho de uso a otra persona” (Von Brimer v. Whirlpool

Corp, 1976). La diferencia basica entre la cesion y la licencia “es la falta de transmision
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de la totalidad del monopolio concedido; en la cesidn, sostiene la Corte, se transfiere tanto

la invencion como el monopolio” (Oliver v. Rumford Chemicals Works, Tenn, 1883).

La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser
considerado como invencion, entre los cuales puede destacarse aquel segun el cual “la
invencion es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica

la solucion para un problema técnico” (Otero, 2001, p. 45).

La jurisprudencia de numerosos paises han considerado la licencia como “un
contrato sui generis que no es reconducible a ningun contrato en particular y, como tal,

que es imposible lograr su aproximacion total a un contrato regulado por la ley” (Aresti,

1997, p 58).

Un sector de la doctrina considera a los contratos de transferencia de tecnologia como
una categoria autonoma, debido a los rasgos comunes que posee esta clase de acuerdos.
En efecto, todos los contratos aqui comprendidos son sinalagmaticos o bilaterales, ya que
imponen derechos y obligaciones reciprocas entre las partes contratantes; son de tracto
sucesivo, al establecer prestaciones reiteradas como el pago de regalias con una
periodicidad establecida segin diversos criterios como niveles de venta, dividendos
obtenidos, unidades producidas, etc (Guerrero, 2009). Finalmente, es posible afirmar que
son “contratos intuito personae en la medida en que se llevan a cabo atendiendo a las
especiales cualificaciones tanto del productor como del receptor de la tecnologia objeto
del acuerdo” (Guardiola, 2004, p. 196).

Por lo tanto, la jurisprudencia como fuente del derecho, ha permitido evidenciar en
varios paises, que el contrato de licencia, no encuentra una regulacion especifica o una
determinacion de como debe tratarse. Pero si sefiala como elemento en comdn el hecho
de ser atipico, oneroso y con el principal beneficio para el licenciante que es el de
conservar la titularidad de su creacién, en el caso del tema estudiado, la titularidad de la
patente. Y en el &ambito de la transferencia de tecnologia, el contrato de tecnologia puede
considerarse como el mas idéneo (J. Nufiez, comunicacion personal, 11 de enero de
2019).
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4. CONCLUSIONES

5.1. Todo pais que busque incrementar el presupuesto del Estado a través de acciones
que involucren negociaciones con otros paises, necesita entender que el negocio se
encuentra en el conocimiento y en la capacidad que este tenga de apropiarse del mismo.
Ya que como parte de la evolucién de cada generacion, se necesita innovar para
sobrevivir. Es por esto que la transferencia de tecnologia, es el mejor camino para lograr
el crecimiento del capital intelectual de cualquier pais o empresa, pues la circulacion del
conocimiento genera nuevo conocimiento en virtud de su proceso de decantacion para su
posterior aplicacion. Sin embargo, el acceso a la informacion es el medio y la forma méas
importante para tener acceso a la tecnologia, debido a su bajo costo relativo y a la facilidad
con que puede llegar a la sociedad. Especial atencion merece el acceso a la tecnologia
que se tiene en los centros de ensefianza, debido a que es, a través de esta (la educacion),

que se tiene una forma mas segura y productiva de transferir la tecnologia.

5.2. EIl desarrollo conceptual de la transferencia de tecnologia otorga los elementos
suficientes para empezar a aplicar mecanismos para que Se convierta en un ejercicio

préactico dentro del sistema ecuatoriano.

5.3. El desarrollo normativo de la transferencia de tecnologia otorga una proteccion a
nivel nacional relacionado con la propiedad intelectual, sin embargo, no es suficiente
para garantizar la capacidad de abstraccién y la disminucion de los costos de transaccion.
Ya que se requiere de un sistema que mediante sus politicas, logre atraer hacia el pais
inversion extranjera, y productos patentados. Ademas de tener incentivos para la
actividad de investigacion y desarrollo para los nacionales. Ya que no sirve de nada atraer
la inversion extranjera, si no se cuenta con gente interesada en el desarrollo de esta

actividad.

5.4. Si bien existen distintas modalidades contractuales para transferencia de tecnologia,
el contrato de licencia es un mecanismo 6ptimo en virtud del resguardo de la titularidad
del derecho de patente, la reparticion de beneficios y la disminucion del costo de
transaccion siempre y cuando la patente, objeto del contrato, se encuentre patentada en el

territorio nacional, ademas de lograr que el conocimiento sea expandido en mayor
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medida. Ademas de no necesitar de un contrato complementario, para lograr el objetivo
de la transferencia de tecnologia que es abstraer el conocimiento, para poder igualar,
imitar y superar como base de cualquier economia que ha pasado a un nivel de desarrollo
considerable. Hay que recordar que el contrato de licencia no es el Unico mecanismo para
transferir tecnologia, ya que la cantidad de contratos atipicos que se adecuan al negocio,

siempre es superior a los contratos tipicos.

5.5. Los criterios juridicos que serviran de guia para alcanzar un ejercicio practico, con
mayor proteccion y mayor efectividad de transferencia de tecnologia, basicamente son,
la aplicabilidad del contrato de licencia por sobre otras figuras contractuales para proteger
las patentes de invencion. Buscar un sistema que garantice una seguridad juridica a las
partes, pero sobre todo al titular del derecho de la patente, sin necesidad de una ley rigida,
sino que se produzca una ley gque vele por el bien comdn, y esto junto con la seguridad

juridica, producen el fin ultimo del derecho que es la justicia.
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6. ANEXOS

Anexo 1:
Fecha: 04 de enero de 2019, Hora: 4h30

Lugar: Quito, Cumbaya, oficinas Paz Horowitz

Entrevistador: Adriana Campafia

Entrevistado: Dr. Byron Robayo, Socio, Director del area de Activos Intangibles de

Propiedad Intelectual en Paz Horowitz Abogados.

Preguntas:

¢ Qué opina usted, en relacién a la influencia del desarrollo tecnologico en

los cambios producidos en la sociedad?

Los economistas afirman que nunca antes se habia avanzado tanto en los desarrollos
tecnoldgicos como ahora, nunca antes se habia compartido tanta informacion sobre
los desarrollos tecnoldgicos. Cuarta Revolucion Industrial, es lo que estamos

viviendo.

¢De qué manera considera usted que se produce la transferencia de

tecnologia o de conocimientos?

Practicamente, mediante toda actividad mercantil va a haber transferencia de
tecnologia o de conocimiento. En realidad las partes tratan de firmar acuerdos por
eso.

En todo tipo de relacién comercial, entre las alianzas publico privadas, o en cualquier
tipo de contratacion va a haber transferencia de tecnologia.

Los Joint Venture, los contratos de Franquicia, los contratos de licencia, los contratos
de cesidn, y todos aquellos contratos en los que se tenga una relacion comercial con

alguien, es porque se busca obtener una parte de los activos que el otro tiene.

¢Se podria afirmar que la figura juridica de la concesion de una licencia de

las patentes es una manera idénea o util para transferir tecnologia?
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Si, totalmente. Pero todo depende de qué tipo de activo de propiedad intelectual sea.
Qué en realidad mira una compafiia para transferir tecnologia?, y muchos abogados
dirdn que debe haber seguridad juridica en el &mbito de la propiedad intelectual, pero
no es verdad. Otros dirdn Que haya facilidades para la inversion y que no hayan
muchos impuestos, pero tampoco es verdad.

Lee Park habla sobre los anlisis econémicos que él hizo sobre todos los paises en
donde habia seguridad juridica pero no habia capacidad de abstraccion. Otros paises
donde no habia seguridad juridica, pero si capacidad de abstraccion, entonces quien
va a ganar la batalla en la guerra de la economia del conocimiento es, quien tenga la
capacidad de entender las tecnologias extranjeras, porque aqui no es la mano de obra
mas barata la que va a ganar, no vamos a ser mas competitivos porque pongamos los
sueldos a 5 centavos de dolar, ni siquiera somos mas competitivos por tener jueces
extranjeros o cortes superiores o divinas, eso no nos va a sacar adelante. Si fuera ese
el caso India estaria super bien, porque tienen un buen régimen juridico, pero no son
los lideres del mundo; si fuera ese el caso, Etiopia que tiene una de las tasas mas
bajas de valor por hora de trabajador, seria una potencia mundial, pero nadie quiere
ir a Etiopia y casi nadie quiere ir a India para alojar sus compafiias alla. Pero, por qué
todos quieren ir a China?, Si ellos no protegen propiedad intelectual, y como es un
pais comunista, todos los titulos de propiedad en general, le pertenecen al estado
Chino, entonces ni si quiera la seguridad juridica puede garantizar eso. Lo que marca
esto es la capacidad de abstraccion de las tecnologias extranjeras, porque cuando le
dices a un Chino “quiero que me hagas esto”, te lo hace o busca alguien que te lo
haga, porque ya pasaron las etapas de imitacion, entonces el juego aqui esta en

aprender a hacer.

Imaginemos que tienes una compaiiia en EEUU, y alguien en Ecuador te dice “yo
quiero una licencia de tu patente para poder reproducir tu medicamento que se vende
muy bien aqui”, los riesgos de transaccion se miden en base a eso, “Hay seguridad
juridica?”, no mucho en ecuador, entonces tl1 vas a tener que pagar mas para que el
duefio de la compaiiia se sienta movida a decirte “Ok, te doy la licencia pero dame
una garantia”, y para bajar los costos de transacciéon me someto a la jurisdiccion
Norte Americana, pero no se puede bajar os costos de la capacidad de abstraccion.
Como baja el costo de transaccion si tu no tienes aqui la gente para hacerlo, si no

tienes la infraestructura para hacerlo, entonces eso no se puede bajar y si es que
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empiezan a haber licencia de derechos de propiedad intelectual es porque ya empieza

a haber algo de esto.

Caso de Kimberly Clark, venta de productos higiénicos, en una época se dieron
cuenta que les salia muy caro exportar sus productos a otros paises, asi que decidieron
ponerse una planta en Colombia (socio estratégico), y en esta relacion contractual
obviamente habian contratos de licencia y de transferencia de know how, y un dia
esta compaiiia que se llamaba “Productos Familia Sancela” decidid ya no ser
dependiente porque las patentes han expirado, los secretos empresariales ya no son
secretos porque todo el mundo hace papel higiénico en Rollo, entonces ya no creo
depender de ti, rompen el contrato y se sale. Empieza a ser el competidos de Kimberly
Clark.

La propiedad intelectual fue concebida de la forma en la que, td tiene un derecho
intelectual, un activo intelectual por un limite de tiempo. Los creadores de la
Constitucién de Estados Unidos, fueron muy claros en como querian proteger la
propiedad intelectual, y en la enmienda octava reconocen los derechos sobre patentes
y derechos de autor, para promover las artes y el desarrollo tecnoldgico, pero por un
limite de tiempo. La limitacion para el monopolio es el tiempo, no pueden ser

ilimitados. El anico monopolio ilimitado en PI son las marcas.

Los contratos de licencia obviamente son Utiles e idoneos para transferir tecnologia,
y vas a entregar un contrato de licencia cuando sepas que la otra parte tiene la
capacidad de abstraccion suficiente para reproducir tu patente. El tema esté ligado a
la capacidad de abstraccion por mas que quiera, porque baja el costo de transaccion.

El fin ultimo de la sociedad del conocimiento es la capacidad de abstraccion

¢Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del

otorgamiento de la licencia de patente?

La adquisicion de esta tecnologia lo que va a dar es mejoras de capacidad de

abstraccion.
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V.

Van a haber patentes que asi no estén registradas en ecuador, son muy dificiles de
reproducir porque no existen los mecanismos para hacerlo, por su dificultad para
desarrollarlas.

El beneficio fundamental es el mejorar las capacidades de abstraccién es mucho mas
seguro porque ya sabes cuanto vale, la aceptacion en el mercado, y sobre todo que el
mismo que lo invento te esté ensefiando como desarrollarlo.

Ademaés de mantener la titularidad, y recibes beneficios de por vida, a diferencia de
lo que ocurre con el contrato de licencia.

El problema en el de Cesion es que los costos de transaccion son mas altos.

Cuando tu querias adquirir una patente que hacia una universidad, la primera
pregunta que se hacia la Universidad era, “cuanto nos cuesta vender”, y las tres
vertientes de valoracion de una patente son: ingresos (cuanto es lo que yo voy a
recibir a futuro de esa patente, pero es absurdo porque si valoras una patente de un
celular que salié en 2006, no se podia prever que no iba a salir un mejor celular en
20 afos, es decir, no se puede afirmar que una patente va a valer lo mismo en los
préximos 20 afios), costos (cuando me costd a mi investigar sobre esa patente, lo cual
es absurdo, porque hay patentes que no cuestan nada producirlas, pero en la sociedad
adquieren un valor inmenso) y el mercado (patentes similares cuanto podrian costar
en el mercado).

El tema cambié cuando empezaron a haber contratos de licencia, porque con esto se
esperaba que lo que hagas es que me des una regalia del 10% sobre la patente,
entonces si te va bien a mi también me va bien, y si te va mal pues, ya no perdiste
mucho. ( te va bien o te va mal igual recibo la regalia del 10% sobre el valor ) pero
ya no le pones un costo de transaccién de entrada ala compafiia.

Si una compafiia quiere comprar una patente la valoracion de la misma siempre sera
subjetiva, no sabes que va a pasar y es un costo de transaccion muy alto, por eso es
bueno tener un contrato de licencia, porque si le va mal al empresario le va mal a la
universidad, pero si le va bien, la universidad no pierde la oportunidad de que

también le vaya bien.

¢Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los

procesos relacionados a la transferencia de tecnologia?
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No existe normativa nacional al respecto porque no se genera conocimiento, las
universidades no generan bienes intangibles.

Las Universidades no saben gestionar, y no tienen necesidad de hacerlo porque no
investigan. Hay universidades que hacen papers, pero eso no es investigar. Investigar
es buscar una solucién a problemas que todos tengan.

Los investigadores en la academia ecuatoriana, creen que estan por encima de todo,
son muy poco humildes y no se quieren vincular con el sector privado.

Los centros de transferencia de tecnologia que se iniciaron en los Estados Unidos,
nacieron después del Bayh Dole Act en 1980. Lo que pasaba era que el Estado
invertia demasiado dinero para que la academia desarrolle investigacion, pero como
esta investigacion era financiada con fondos publicos, entonces la titularidad de estas
investigaciones, le pertenecia al estado, el sector privado no queria involucrarse con
el estado, y pasa hasta nuestros dias, porque siempre hay temas de corrupcién detras,
entonces no es lo adecuado vincularse con el sector publico. Como querian vincularse
con el sector privado, se hizo una investigacion hasta 1980, y solo el 5% de todas las
investigaciones realizadas con fondos publicos, se trasladaban al sector privado,
entonces las universidades dijeron “si al final mis patentes van a terminar en el sector
publico, en realidad no tengo ningun incentivo para hacer investigacion aplicada (que
es la que te va a dar mas resultados como pais), entonces ellos se dedicaron a hacer
investigacion cientifica, y la investigacion cientifica es buena para obtener premios
nobel, pero no obtienes ningun producto, no se ayuda al sector privado a mejorar los
procesos productivos, entonces se cambia el paradigma con el Bayh Dole Act, porque
lo que dicen es que todas las investigaciones realizadas con fondos publicos ya no
deben ser del estado, deben ser de las mismas universidades, entonces cambian el
paradigma y le dan a las universidades la potestad de manejar todas las
investigaciones que se desarrollen ahi, entonces los investigadores empiezan a
conversar con el sector privado para ver qué necesitan, entonces el sector privado
empieza a darles opciones de mercados a los que pueden aplicar. Cuando las
universidades sacaban las patentes, el sector privado decidia comprar sus patentes y
ahi crearon los CTT (Centros de Transferencia de Tecnologia), pero para su creacién
se necesito de todo este sistema, cuentan con toda una ldgica detras de estos.

Los CTT gestionan las patentes o las investigaciones con patentes, para pasar al

sector privado.
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VI.

VII.

En nuestra realidad no hay una razén por detras para haber creado los CTT’s. En
Ecuador no hay investigacion ni cientifica ni aplicada, no tenemos ningun premio
Nobel. Y como se menciond, los investigadores aqui se creen superiores, creen que
deberian estar en MIT, por lo que juntarse con el sector privado no esta dentro de sus

consideraciones.

¢ Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el

ambito de la colaboracidn con fines investigativos?

La ESPOL tiene algunos convenios de investigacion con el sector privado y les ha
ido medianamente bien, pero el sector principal de por qué el sector privado no quiere
vincularse con la academia es que, Uno, son muy caros y otra, no cumplen lo que
ofrecen, no tienen la materia o la infraestructura. Entonces nunca se llegan a vincular.
La academia ecuatoriana se encuentra retrasada y no tiene conocimiento sobre la

propiedad intelectual, no hace nada para mejorar esto.

¢ Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco
juridico para la regulacion de la transferencia de tecnologia a través del
contrato de licencia de patentes en la legislacion ecuatoriana?

No creo que mejorar el marco juridico sea la respuesta, nosotros creemos mucho que
todo esté en el modificar la ley, en crear una ley para cambiar las cosas, pero yo en
realidad creo que no es esto, lo que deberia pasar es que exista una vinculacion de la
academia con el sector privado. No sé como porgue en realidad es muy complicado.
Lo maés facil es cuando la academia entienda que se debe hacer una reproduccion y
cuando ellos empiecen a tener buenos réditos por reproducir cierta patente, van a
querer seguir esa linea. Esto es mucho mas viable que cambiar o implementar un
sistema de propiedad intelectual, porque no se trata de un sistema fuerte de propiedad
intelectual, China es el ejemplo. Nosotros teniamos un sistema mas fuerte que el
americano, nosotros sanciondbamos de una forma mas drastica la pirateria o la
falsificacion, pero ese no es el tema, porque no impidio que se siga falsificando.

Y las empresas se volvieron anuentes a patentar sus inventos en Ecuador porque no

podran reproducir mi patente en su pais.
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La legislacion debe ser algo que vaya por detras de los comerciantes, para regular lo
que hicieron ya los comerciantes, lo que acordaron las partes. Siempre el derecho
mercantil ha ido detréas de los comerciantes, no delante.
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Anexo 2:
Fecha: 10 de enero de 2019, Hora: 12h15

Lugar: Quito, Av. Republica y Diego de Almagro, Edif. Forum, Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales.

Entrevistador: Adriana Campafia

Entrevistado: Dr. Ramiro Rodriguez, Director Nacional de Propiedad Industrial

Preguntas:

I.  ¢Qué opina usted, en relacion a la influencia del desarrollo tecnoldgico en
los cambios producidos en la sociedad?

Creo que el desarrollo tecnolégico estd provocando cambios a nivel sociolégico y a
nivel juridico de alta importancia en las relaciones de la sociedad, y esos cambios
incluso estan generando situaciones inusitadas, algo que no teniamos pensado. Creo
que en este marco se esta poniendo en riesgo el estatus quo del proceso productivo
que actualmente se tiene, y hablo de un riesgo no necesariamente malo, pero es un
cambio que va a producir un riesgo, ese cambio va a terminar afectando a plazas de
empleo que dabamos por sentado, que eran necesarias, eso a nivel sociolégico, sin
perjuicio de todos los inconvenientes que se van a generar en el &mbito juridico, que
no necesariamente van a dar trabajo a nuevos profesionales del derecho. Cosa que
antes si pasaba, porque cualquier cambio juridico, significaba un espectro de mercado
para los profesionales del derecho en una nueva éarea. En ese sentido hay varias cosas
a considerar, en primer lugar tomar en cuenta una problematica que la plantea Andrés
Oppenheirmer en su libro “salvese quien pueda”, en donde ¢l habla de este cambio
que se esta viviendo con el desarrollo exponencial que ha tenido la tecnologia, y cada
vez es mas dificil adaptarse a estos cambios, entonces las nuevas generaciones estan
mas aptas para recibir estas tecnologias y las generaciones mas antiguas estan menos
aptas, lo que produce un cambio generacional nunca antes visto. Ademas este cambio
va a poner en riesgo, como ya Se mencion0 anteriormente, profesiones que
pensabamos que eran indispensables como por ejemplo, los periodistas, los abogados,
los médicos, es decir todo un cambio que en definitiva a terminar pasando, es por eso
gue muchas de las actividades manuales de no gran dificultad, van a ser sustituidas.

Por otro lado creo que la llegada de la tecnologia va a transformar una estructura de

relacion juridica que dabamos por sentada, que las légicas del cdédigo civil la

83



mantuvieron desde Roma, en donde conocemos que a nivel privado, uno de los
elementos principales para general obligaciones, se da a través del consenso
contractual. Pero justamente ahora creo que debemos empezar a discutir sobre el
internet de las cosas.

En el internet de las cosas nos vemos avocados a un tema en donde los acuerdos, ya
no necesariamente van a partir de la voluntad de un individuo de la especie humana,
sino que su acuerdo de compra probablemente va a ser fruto de una programacion a
un instrumento, y ese contrato eventualmente va a ser valido. Entonces basicamente
o se adhiere a latecnologia o se vuelve un ermitafio tecnolégico y eso termina aislando
a las personas. Y para podernos adecuar a esta nueva tecnologia, se va a involucrar
una revolucién en el tema educativo. Ahora es inentendible que las personas no se
capaciten en temas de programacién, porque el nuevo negocio esté en el
conocimiento, y en la apropiacion de ese conocimiento. Esto implicaria un cambio en
la malla curricular de las diferentes carreras, para que se empiece a discutir la
problemética de las nuevas relaciones juridicas, ya que no sirve en este momento
estudiar instituciones como la de los martilladores, ya que es obsoleta. Cuando hoy
en dia se deberia discutir temas sobre el derecho en el Internet, ya que hasta ahora
ningun abogado tiene totalmente claro cuales son los érganos de control del internet
y cudles son los mecanismos para acceder a estos 6rganos, y cdmo Se genera
normativa al respecto, entonces creo que hoy en dia el negocio es apropiarse del

conocimiento, para poder estar dentro de la economia del conocimiento.

Il.  ¢De qué manera considera usted que se produce la transferencia de

tecnologia o de conocimientos en el ambito de la P1?

Creo que la transferencia de tecnologia o de conocimiento en el sistema de propiedad
intelectual, es una de las condiciones sine cua non, que sostienen el sistema de PI,
lamentablemente en nuestro pais ha sido mal entendido, y se entiende que la P, puede
ser una forma de bloquear el acceso al conocimiento y en realidad no lo es.

Creo que la esencia misma de la P1 es el mecanismo utilizado para la transferencia de
tecnologia; quiza la excepcion a la regla seria en el caso de marcas, y justamente eso
es lo que lleva a discutir el objeto de proteccion de la PI. Los tratadistas han discutido
que es el objeto de proteccién, unos han dicho que es un bien incorporal, pero ese

concepto no corresponde, otros lo han calificado como un tema de conocimiento pero
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las marcas no entran ahi. Se ha llegado a discutir tanto al respecto, hasta que se llegd
a determinar el concepto de bien inmaterial. Entonces lo que la P1 permite es transferir
ese conocimiento que esta recogido en bienes inmateriales, con excepcién de las
marcas. El monopolio que genera la Pl es uno de tipo comercial, que debe tener un
objeto social, pero tiene ciertos limites, como por ejemplo el tema académico.

Por lo tanto creo que la idea de la propiedad intelectual es concentrar el conocimiento
y ponerlo al servicio de la humanidad, reconociendo un determinado beneficio a la
persona que desarrollé ese conocimiento, en la medida en que sea apropiable. Hay
que tomar en cuenta que los bienes incorporales protegidos, no genera exclusion ni

rivalidad.

I1l.  ¢Se podria afirmar que la figura juridica de la concesién de una licencia de

las patentes es una manera idénea o util para transferir tecnologia?

Si, sin duda es una de las formas de transferencia de tecnologia, pero debe verse como
se maneja la licencia porque tendria que venir incluida en un contrato de Joint
Venture, para que de alguna manera, usted es el destinatario de la licencia pero
también tiene la oportunidad de saber como se hace, porque si no, puede haber ciertos
contratos de franquicia en donde ya le dan el producto hecho y ahi no se logra una
transferencia de tecnologia.

Es una de las formas en la medida en que la propiedad intelectual esté reconocida en
ese pais. Porque si usted pretende generar una licencia de una patente que no esté
reconocida en ese pais, sin perjuicio de que esté reconocida en otro pais, entonces no
tiene sentido, porque la propiedad es un derecho privado y yo lo tengo en la medida
en la que lo reclame, si no lo reclamo, lo pierdo. Prima la funcion social de la
propiedad por sobre el interés privado. En la Pl funciona de una manera parecida.
Pero creo que hay que manejar las licencias de una manera responsable y adecuada y
en la medida en que se encuentre protegida la patente en el territorio, porgue si no se

entenderia que ese bien esta en el dominio pablico.

IV. ¢Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del
otorgamiento de la licencia de patente?
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Creo que no hay un marco porque, como usted sabe, la licencia es un contrato o esta
contenido en un contrato, pero habria que ver la naturaleza contractual, pero de alguna
forma uno de los beneficios creo que es que empezamos a ver la propiedad del otro y
de esa manera empezamos a generar capital, y no se puede generar capital sin tener
titulos de propiedad, entonces en la medida en que tengo licencias estoy reconociendo
la propiedad del otro y estoy aportando a que se dinamice la economia, pero habria
que ver la naturaleza del contrato de licencia, entonces es eso, basicamente la licencia
permite un mecanismo de gestion del derecho y un mecanismo de gestion de la Pl,
entre mas mecanismos de gestion tengamos, es mejor, porque tendremos un mayor
margen de discrecionalidad y eso nos va a permitir tener mayor cantidad de negocios

juridicos y por ende una mayo dinamica en el &mbito econémico.

¢Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los

procesos relacionados a la transferencia de tecnologia?

Toda norma es perfectible, pero creo que hay un salto importante desde la Ley de
Propiedad Intelectual al Codigo Ingenios, en esta materia, creo que el codigo presenta
debilidades en otros temas, pero en el tema de la transferencia de tecnologia, sin ser
perfecto, creo que el cambio es enorme. La vision de la Ley de Propiedad Intelectual,
ni siquiera era debatir al respecto, era basicamente un tema registral, mientras que el
COESC ya empieza a discutir un tema de utilizar a la PI como una herramienta de
transferencia de tecnologia y es por eso que por ejemplo incluye la Disposicion
General 283 en donde permiten, para graduarse, hacer una tesis o reproducir una
patente, entonces en el momento en el que un chico reproduce una patente permite
verificar uno de los requisitos importantes de las patentes, como lo es la suficiencia
descriptiva, entonces el chico, va a verificar que esa patente esté bien concedida, y si
no hay suficiencia descriptiva, la patente es nula.

Y sin duda esto activaria la Triple Hélice, el estado generando un marco juridico que

permite hacerlo, no se necesitaria una norma tan categorica pero al también abrir la

3 VIGESIMA OCTAVA.- A fin de fortalecer las capacidades nacionales para la transferencia de
tecnologia, los trabajos de titulacion de las carreras o programas académicos impartidos por las
instituciones de educacion superior podran consistir en la reproduccion o en la bisqueda de un
segundo uso de patentes
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posibilidad de que al reproduccién de la patente valga como tesis, es una forma de
empujarles al mundo de las patentes. Se esta vinculando a la academia y nos compela
a hacer lo que hace el MIT, y finalmente la empresa privada al ver que la patente
funciona, va a querer tener el conocimiento, o al chico trabajando con ellos. Y si
somos inteligentes podriamos entras a procesos, ni siquiera de transferencia, sino de

apropiacion tecnoldgica, porque la informacion ya esta ahi a nuestro alcance.

VI.  ¢Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el

ambito de la colaboracion con fines investigativos?

Existen varios tipos de acuerdo, sobre todo se manejan acuerdos de Joint Venture,
acuerdos de ingenieria, de arquitectura que tienen ciertas caracteristicas peculiares.
En el tema de fines concretamente investigativos, las universidades deberian tratar de
lograr ciertos procesos para ellos investigar y que luego una empresa lance el producto
al mercado, porque no es fin de la universidad comercializar, ellos estan para inventar,
no para innovar.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que para fines investigativos no se requiere de
un acuerdo contractual, pero si se podria requerir un acuerdo contractual para temas

de colaboracion de investigacion.

VII.  ¢Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco
juridico para la regulacion de la transferencia de tecnologia a través del

contrato de licencia de patentes en la legislacion ecuatoriana?

No debemos confundir un sistema fuerte, con una normativa fuerte, y eso es como
nos vendieron la figura, porque nos hicieron entender que una normativa fuerte,
implicaba un sistema fuerte y en consecuencia eso iba a traer innovacion, y eso es lo
que pasaba con la Ley del 98. Esta ley era tan rigida tan ADPIC plus que en este
momento deberiamos tener aqui a todas las transnacionales pero eso no pasa porque
esa ley fue excesivamente dura y no promovio nada. Creo que lo que le falto a la Ley
del 98, fue generar un sistema fuerte, y eso implica un sistema inclusivo en donde la
gente vive la Pl, y si la gente no la vive, no la entiende, y como no la entiende, no le

interesa y no genera negocios. Creo que la normativa que hay ahora es stper buena y
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que recoge un tema importante en el art. 86* recoge un tema de discusion juridica
fuerte, porque sefiala que el conocimiento es de dominio publico y la excepcion al
dominio publico es la PI, ha llegado a llevar a ciertos abogados a pensar que es una
forma de expropiacion de la PI.

El conocimiento es de dominio publico y no genera exclusion ni rival, en otros paises
ya ni siquiera se habla de dominio publico, sino de dominio comun, incluso se dice
que es un recurso comun, pero obviamente una forma de excluir esta regla general es
a través de los procesos de apropiacion que permite la herramienta de la PI, lo que
hace es sacar al conocimiento del dominio publico por un ratito, y llevarla a un
proceso de apropiacion, pero terminado el tiempo de duracion de 20 afios (patentes)
y 70 afios (derechos de autor), lo que termina siendo es que ese conocimiento regresa
a su naturaleza, y su naturaleza es no generar exclusion ni rival. Y hay que tener en
cuenta que dominio pablico no es del Estado, por eso se habla del recurso comdn para
evitar confusion. Sin embargo ese recurso comun si es susceptible de apropiacion y

si no se hace usted bloquea la generacién de nuevo conocimiento.

Anexo 3:
Fecha: 11 de enero de 2019, Hora: 19h30

Lugar: Ambato, Ficoa Av. De los Guaytambos entre Babacos y Pomelos

Entrevistador: Adriana Campafa

+ Art. 86.- Excepcion al dominio publico.- Los derechos de propiedad intelectual constituyen
una excepcion al dominio puablico para incentivar el desarrollo tecnolégico, cientifico y
artistico; y, responderan a la funcion y responsabilidad social de conformidad con lo establecido
en la Constitucion y la Ley. La propiedad intelectual podra ser publica, privada, comunitaria,
estatal, asociativa, cooperativa y mixta
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Entrevistado: Dr. Jorge Nufiez Grijalva, Rector de la Pontificia Universidad

Catolica del Ecuador Sede Ambato.

I.  ¢Qué opina usted, en relacidn a la influencia del desarrollo tecnologico en

los cambios producidos en la sociedad?

El desarrollo de la tecnologia en toda la historia humana pienso yo, que ha sido el que
ha marcado el progreso o el estancamiento, porque por ejemplo, cuando el hombre
inventd el fuego, imagino que fue un avance gigantesco de siglos, no solo en el tema
de brindar calor, sino también en temas como alimentacion, salud, entre otras cosas,
y cualquier tipo de cambio tecnoldgico del pasado o del presente, va a marcar

definitivamente el rumbo que tome la humanidad.

Il.  ¢De qué manera considera usted que se produce la transferencia de

tecnologia o de conocimientos?

La tecnologia es conocimiento, y el conocimiento en primer lugar, hay que generarlo,
entonces hay gente que se dedica a la investigacion, a hacer desarrollo e innovacion
0 lo que se conoce como I+D+i, entonces esto toma mucho tiempo, dinero, esfuerzo
de gente, pruebas, errores, pero cuando el conocimiento ya esta generado y es estable,
ese conocimiento puede estar en capacidad de estar transferido, por ejemplo una
medicina nueva que cura el cancer. La transferencia puede ser gratuita si el duefio de
ese conocimiento no tiene ningun problema en determinar que asi sea, o interés en
recuperar lo invertido; pero en general, esta inversion si requiere ser recuperada
porque la persona o institucion que se esforzo requiere recuperar esa inversion, para
poder desarrollar nuevas investigaciones, entonces ahi es donde viene en la Propiedad
Intelectual el tema de la Transferencia de Tecnologia, sea en el campo de las patentes
y nuevas creaciones o0 en el campo de las obtenciones vegetales. Entonces la
tecnologia y el conocimiento se van a transferir en la medida en que la parte que
transfiere quiera hacerlo, segundo bajo las condiciones que esta establezca para ello
y tercero, bajo las condiciones que la persona que va a recibir la tecnologia, quiera
recibirla. Y como abogados sabemos que esto no se transfiere de palabra, sino con

documentos que sirven de evidencia sobre quien es el duefio del objeto de
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transferencia y quien es el autorizado para su uso, y estos documentos son los

contratos de transferencia de tecnologia

I1l.  ¢Se podria afirmar que la figura juridica de la concesion de una licencia de

las patentes es una manera idonea o Util para transferir tecnologia?

Definitivamente si, es una figura necesaria porque claro, la licencia es un permiso, y
el permiso se lo concede en las condiciones que pone el duefio del conocimiento, qué
parte quiere transferir y qué parte no, a qué precio, por cuanto tiempo, a cuantas
personas o en exclusiva solo a una, o de pronto decide hacerlo a la sociedad en
general, etc.

Esta licencia de Transferencia de patente, lo que permite es que este proceso se haga
de forma organizada, de manera legal y que en un momento determinado del tiempo,
retorne al duefio original del conocimiento, porque si no hay un retorno, no cabria la
definicion de licencia, habria una especie de donacion. Entonces asi se crea seguridad
juridica, y esto como valor juridico, crea a su vez el bien comdn, y entre los dos crean
el valor juridico supremo que es la justicia. Las cosas son equitativas, son justas y se
pueden seguir dando en el tiempo, entonces funciona la Propiedad Intelectual a través

del respeto que generan las licencias de patentes.

IV. ¢Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del

otorgamiento de la licencia de patente?

Beneficios hay muchisimos, pero hay cosas tan interesantes como por ejemplo,
pensemos en un laboratorio farmacéutico en Alemania, que se la pasa investigando y
gasta miles de millones de délares en personal y maquinaria para desarrollar vacunas
y distintos medicamentos, entonces imaginemos que en el Ecuador hay un pueblito
alejado y de dificil acceso, qué pasa si en ese pueblo estallo una epidemia que esta
matando a las personas? Pero esta investigacion que fue desarrollada en Alemania,
tiene la medicina para curar esta epidemia; pero el laboratorio quiere salvar vidas y

recuperar su inversion, cual es el modelo?
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El beneficio es que a traves de este mecanismo, este medicamento fabricado en otro
continente, puede llegar a un distribuidor a Ecuador que envia los medicamentos al

pueblo que lo necesita.

V. ¢Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los

procesos relacionados a la transferencia de tecnologia?

Definitivamente no, no existe una normativa nacional, aca lo que esta funcionando es
la normativa internacional. Todos los tratados internacionales que ecuador ha suscrito
con los diversos paises miembros de la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI) o a través de la OMC como el caso de los ADPIC, y en el caso de
los paises miembros de la CAN, con normativas como la Decision 486. Estan vigentes
y funcionan estas normas internacionales, pero como es su caracteristica es una
normativa amplia, genérica y no especifica y hay muchos temas que requieren ser
regulados por la normativa local, de acuerdo al contexto de cada pais, y en ese sentido,
la normativa ecuatoriana no es adecuada.

Hay el Codigo Organico de la Economias Social de los Conocimientos, de cierta
forma pretende regular el ambito de la Transferencia de Tecnologia, pero a lo Unico
que se limita, lamentablemente, es reproducir lo que dicen las normas internacionales
y no aporta mayor cosa, incluso si vemos el reglamento general del cddigo, es bastante
flojo, no regula adecuadamente, no sanciona suficientemente y no motiva a la gente

a generar investigacion y patentes.

VI.  ¢Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el

ambito de la colaboracién con fines investigativos?

La Ley Organica de Educacion Superior (LOES), que regula a las universidades y a
las escuelas politécnicas, que tienen a su cargo los centros de investigacion
principalmente, busca incentivar la existencia de acuerdos que motiven la
investigacion y cooperacion en materia investigativa, dentro de las universidades y
entre las universidades, del pais y del extranjero. La ley pretende motivar la existencia
de investigacion, porque se destina el 6% del presupuesto para realizar investigacion,
caso contrario, la multa equivale al doble, es decir 12% del presupuesto. Esto pone

presién a las universidades para evitar multas. Un punto a favor de desarrollar
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investigaciones, es que ganan prestigio. Eso cierra un circulo virtuoso que hace 10
afios no habia, entonces eso ha significado un cambio importante para las
universidades politécnicas del pais, pero ain falta mucho por hacer.

No hay un modelo o contrato tipificado, lo que hay son acuerdos atipico y ademas
innominados, es decir son contratos a voluntad de las partes, cada cosa puede ser
diferente, por eso lo que funciona el pais son los contratos de prestacion de servicios.
Pero tampoco existe esto en América Latina porque no existen grandes cantidades de

investigacion.

VII.  ¢Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco
juridico para la regulacion de la transferencia de tecnologia a través del

contrato de licencia de patentes en la legislacion ecuatoriana?

Si, es pertinente y necesario, lo primero que considero es que el Cédigo Ingenios
deberia ser reformado, porque en primer lugar es muy complejo de entender. En lugar
de ser un vehiculo que ayude a que camine el tema de la Propiedad Industrial, lo esta
frenando, en ese sentido creo que si deberiamos en lugar de generar esos cédigos que
intentan cambiar el planeta, deberiamos aprender un poco de la simplicidad de la
normativa de otros paises, como por ejemplo la Ley Espafiola de Marcas y Patentes
del cual la antigua Ley de Propiedad Intelectual, era una copia.

La Ley norteamericana de marcas y patentes, es sumamente simple, pero es muy
simple y clara y todos la entiendes y aplican. Por lo tanto hace falta una normativa
mas simple que sobre todo incentive el tema de la obtencion de licencias porque
permite que la economia se dinamice, y cuando la economia se dinamiza empieza a
generar mayor intercambio econdémico, nuevas fuentes de trabajo, huevos ingresos
fiscales, al final se genera lo que en economia se conoce como una espiral econémica
positiva, y esto permite que las licencias sean un ente multiplicados de cosas buenas
para la economia, pero es cuestion de que el estado tome la decision, pero
lamentablemente es notorio que al estado ecuatoriano, le importa poco la Propiedad

Intelectual.

Anexo 4:
Fecha: 15 de enero de 2019, Hora: 11H30

Lugar: Pontificia Universidad Catoélica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia
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Entrevistador: Adriana Campafa
Entrevistado: Dr. Manuel Fernandez de Cérdova, Vice-Decano de la Facultad de

Jurisprudencia de la PUCE.

I.  ¢Qué opina usted, en relacién a la influencia del desarrollo tecnologico en

los cambios producidos en la sociedad?

Es absoluta. No podemos comprender una sociedad moderna al margen de la
tecnologia. La evolucion de espacios, unos virtuales y unos reales, responden
esencialmente al desarrollo tecnoldgico. Las omnipresentes redes sociales son la
muestra mas clara de eso. Porque ademas la vida de sociedad actual no se concibe al

margen de las redes sociales.

Il. ¢De que manera considera usted que se produce la transferencia de

tecnologia o de conocimientos?

Desde las mas elementales y primarias, la tradicion oral puede ser un vehiculo idéneo
para la transmision de conocimientos. Qué es lo que sucede en ciertas sociedades,
pensemos en los extremos, los pueblos no contactados, ellos tienen como herramienta
para la transmision del conocimiento, la oralidad. Ese es es escenario mas elemental
para eso, ahora, la transferencia tecnoldgica se produce de un monton de formas.
Ahora, la transmision de tecnologia y de conocimiento puede ser a través de la
actividad docente. Escenarios mas formales como la transferencia tecnoldgica en el
marco de un contrato, contratos de diversos Ordenes con objetos y causas muy
variados. La investigacion cientifica implica siempre un altisimo componente de
transferencia tecnoldgica. Todos los proyectos de inversion extranjera en paises en
vias de desarrollo, lleva consigo todo un sistema de transferencia tecnoldgica.
Nosotros no podemos entender el desarrollo de los paises de las sociedades del
sudeste asiatico, fuera de la drbita de la transferencia tecnoldgica, mas alla de la
formalidad o informalidad con que esta se produzca, entonces el espectro para la
transferencia de tecnologia es muy aplio. Y evidentemente la Pl es un elemento
fundamental en la transferencia tecnoldgica, es un componente clave que se ve

gravemente comprometido. Podriamos decir que la piedra angular de la TT formal es
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pues, el tratamiento que recibe la PI. La eficacia de como la TT se produce, dependen

de cuan bien regulado esté el tema de la Propiedad Intelectual.

I1l.  ¢Se podria afirmar que la figura juridica de la concesidn de una licencia de

las patentes es una manera idonea o Util para transferir tecnologia?

Sin duda, lo es, sin ser la Gnica. Tomando en cuenta la naturaleza del derecho de
patente, porque no es lo mismo revelar informacion protegida bajo secreto comercial
o secreto industrial, que revelar aquella que esta protegida por una patente. Entonces
si, los contratos de patente son un modo de transferencia tecnolégica, pero repito, no

es la Unica.

IV. ¢Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del

otorgamiento de la licencia de patente?

Basicamente es difundir el conocimiento. Hay patentes mucho mas cerradas y
acuerdos de licencia mucho mas cerrados. Pero creo que el objetivo principal de una
licencia de patentes es expandir lo que mas se pueda, el conocimiento.

Los factores de la ecuacion 1+D no son un cuento o una especulacién meramente
tedrica, es la pura realidad, investigacion y desarrollo va de la mano con un régimen
tutelar sélido y al mismo tiempo flexible, va de la mano ademas con un afianzamiento
del tema de la PI, en la conciencia de la gente, en la cultura, y si no la hay el progreso
y la evolucion tecnoldgica no esta garantizada de ninguna manera, porque ademas ese
hecho es lo que genera resistencias a nivel de los titulares de la patentes a nivel de
los titulares de las patentes, para difundir los contenidos. El titular de la patente busca
siempre seguridad, un marco juridico donde pueda sentir que su derecho no va a sr

vulnerado.

V. ¢Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los

procesos relacionados a la transferencia de tecnologia?

No. Definitivamente no. No descuidemos que hay un régimen subregional, que esta
por encima de la norma nacional por mas ley organica que sea, hay una norma que

es la Decision 486, hay otras normas asi mismo de rango superior, los ADPIC, el
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Convenio de Paris, una serie de acuerdos sobre Patentes, en las que claramente hay
una serie de aspectos tutelares mucho mas sélidos de los que existen en nuestra norma
nacional, que mas alla de lo que puedan decir sus defensores, termina siendo una
norma retorica. Esta llena de formulaciones puramente retdricas, huérfanas del debido
sentido y contenido técnico que deberia tener una norma que regule el ambito de las
patentes. Todas estas propuestas de la universalizacién del conocimiento y la
desnaturalizacion de lo que es el conocimiento en la propiedad intelectual, yo las veo
con temor, y yo creo que ese COESC tendria que ser derogada y reformular con
planteamientos mas claros y objetivos, y sobre todo mas a tono con la realidad del
mundo. EIl peso ideoldgico que tiene ese cddigo es insostenible en la realidad tan
dinamica del mundo cientifico y de intercambios comerciales.

La ley de Propiedad Intelectual era mejor en el sentido que tenia mas solidez técnica
y estaba exenta de todas esas novelerias retoricas e ideoldgicas que tanto dafio le
hacen dafio al cddigo ingenios.

Este cddigo se dictd de espaldas a la realidad, seguia un libreto ideoldgico y nada mas,

y esto resulta un fracaso.

VI.  ¢Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el

ambito de la colaboracién con fines investigativos?

Hay una tradicién en algunos ambitos de trabajo conjunto de intercambio entre
academia y empresa privada, entre la academia y el estado. Pero lo que no existe es
un sistema contractual uniforme o unificado, y eso no debe ser asi tampoco, porque
en este &mbito tendria que prevalecer el principio de la autonomia contractual de las
partes que es lo que permite el desarrollo a gran escala, que es lo que sucede con
otras realidades, paises de primer mundo, donde si que hay un margen de flexibilidad
para manejar este tema, al margen de los dogmatismos propios de un sistema
normativo contaminado ideolégicamente. Deberia prevalecer el principio de la
autonomia de la libertad contractual, mas alla de las figuras que en la practica existan,

mas alla de lo que dice la ley respecto del tratamiento que reciben los derechos.

VII.  ¢Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco
juridico para la regulacion de la transferencia de tecnologia a traves del

contrato de licencia de patentes en la legislacion ecuatoriana?
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Mas que un fortalecimiento del marco juridico, yo diria que hay que aclara sus
contenidos, darles un sentido mas légico, mas practico, mas juridico antes que
encuadrarlo dentro de un esquema de tota inflexibilidad, y sobre todo ajeno a la
realidad. Lo que habria que hacer, es darle la debida flexibilidad, tomando en cuenta
ese sacratisimo principio de la autonomia de la voluntad contractual de las partes,
claro que siguiendo ciertas directrices que no desnaturalicen al derecho de ninguna
manera. Una formulacion de criterios, contenidos y normas, donde haya ganadores.
Una formula gano, ganas, pero no una imposicion desde la I6gica y la vision del
estado que impone todo, y eso es lo que pasa y ese es el sentido con el que se creo el
cddigo Ingenios. Una fobia irreprimible a la iniciativa privada, al extremo de haberse
Ilegado a una politica estatal que terminé siendo hostil a cualquier iniciativa en este
sentido. Y las consecuencias se pueden evidenciar en los varios proyectos de
inversion que se han ido del Ecuador, empresas que venian con la firme decisién de

establecerse en el pais y no lo hicieron una vez que vieron lo que iba a pasar.
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