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A) Introduccién

En la actualidad, la tecnologia' consiste en un factor cada vez més importante en el desarrollo
econémico. Se difunde y forma parte del comercio internacional y la inversion extranjera
directa, lo cual provoca un incremento en la interdependencia econémica entre los paises.
Asimismo, los cambios en el stock de la tecnologia, absolutos y relativos estan vinculados a
la investigacion y desarrollo (I&D) de un pais, ya sea realizada por el sector publico o por

empresas privadas.’

La transferencia de tecnologia implica trasladar conocimiento de un ser humano a otro, ya
sea a través de educacion, literatura cientifica, o el contacto humano directo (Teece, 1977).
En el ambito juridico, la transferencia de tecnologia se refiere, principalmente, a las licencias

que posibilitan la utilizacién de las tecnologias particulares, en un contexto especifico.

Si bien no existe una definicién undnime de transferencia de tecnologfa,’ puede ser concebida
como la transferencia de conocimiento sistematico para la fabricacién de un producto, para

la aplicacién de un proceso o para la prestacion de un servicio.!

En la actualidad, la mayor parte de los avances tecnoldgicos en el mundo se lleva a cabo en
alrededor de 20 paises, de los cuales luego se transfiere a otras partes del mundo a través del

comercio internacional, la educacion transfronteriza y la inversion extranjera directa (IED).”

Es decir que los procesos de transferencia de tecnologia son un elemento central para el
crecimiento de los paises en desarrollo, y existe evidencia amplia de que las diferencias en
tecnologfa, en lugar de las diferencias en recursos, son el determinante mas importante del

patrén de ventaja comparativa.’

I La tecnologfa es la rama del saber que es constituida por un conjunto de conocimientos y competencias
necesatios en la utilizacion, mejora, y creacion de técnicas.

2 Koopmann, G. & Miunnich, F. Inteteconomics (1999) 34: 267. https://doi.org/10.1007/BF02929893

3 UNCTAD, 1985; Norman Abramson (1997); Cotec (2003); OCDE (2003); Wikipedia,Technology transfer
(2009); Finston SK. 2010.

4 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1985) “Draft International Code of
Conduct on the Transfer of Technology, as at the close of the sixth session of Conference on 5 June

1985” (Geneva: United Nations), United Nations document, No. TD/CODE TOT/47, 20 June.

> Margalioth, Yoram Y., Tax Competition, Foreign Direct Investments and Growth: Using the Tax System to
Promote Developing Countries. Virginia Tax Review, Vol. 23, Forthcoming. Available at SSRN:
https://sstn.com/abstract=462622 ot http://dx.doi.otg/10.2139/sstn.462622

¢ Card, David and Krueger, Alan B. "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the

Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania." American Economic Review, September 1994, 84(4),
pp. 772-93.



Distintos autores ponderan el progreso tecnoldgico como la fuerza motriz del crecimiento
econémico, la productividad y por ende del mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblacién incorporandolo al anilisis econémico.” Desarrollan principalmente la idea de que
las principales fuentes de crecimiento de la productividad no sélo provienen de mejoras en
la calidad del trabajo y del capital, sino también del avance tecnolégico, asociandolo también

a las inversiones formales e informales en 1&D.

Solow, postulé que el avance tecnoldgico es la base para el crecimiento econémico. Sin
embargo, el énfasis en el cambio tecnolégico no se basa en una comprension clara y
convincente acerca de dénde estan las fuentes de avance tecnolégico, dentro de los sectores
y dentro de los paises.® Escuelas de la economia surgidas en Latinoamérica como la
desarrollista,” estudi6 los problemas en términos generales como tres temas centrales: la
promocién de la innovacién tecnoldgica, el fomento de la acumulaciéon de capital y la

introduccion de cambios estructurales de produccion dentro de las economias."

Desde esta perspectiva, la idea de generar informacién socialmente util fue vista como un
desafio central a los avances tecnolégicos en la sociedad. Arrow fue uno de los primeros
economistas en identificar el problema de la creacién de conocimiento tecnolégico
(enmarcado estrictamente como informacién) en un mercado perfectamente competitivo.
Atribuidos a los conceptos econémicos de indivisibilidad, inapropiabilidad e incertidumbre.
La literatura propone dos posibles soluciones. La primera se basa en la fijacion de incentivos,
tales como derechos de propiedad intelectual —mejor solucién disponible, pero no la
Optima— para promover que los innovadores puedan producir informacién de utilidad
social. La segunda solucién disponible se sustenta en una necesaria intervenciéon publica
directa por parte del Estado, a través de alguna forma de financiaciéon principal de la

investigacion cientifica."

Durante la década de 1970, se produjo un gran debate internacional sobre la transferencia de

tecnologfa. Las preocupaciones eran que los costos de la tecnologia (muchos de las cuales

Ver por ejemplo (Abramovitz, 1956), (Kendrick, 1956), (Solow, 1957) entre otros.

$Tanto Arrow como Nelson fueron parte del movimiento que origina la idea en la literatura econémica de tratar
a la informacién como recurso que debe ser asignado a través del mercado, ademas de influir en la formulacién
de politicas relacionadas con propiedad intelectual e I+D.

% Autores como Prebisch, Raul, Celso Furtado, u Ocampo son exponentes de esta escuela

10 Sampath, Padmashree and Roffe, Pedro, Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty
Years and Beyond (Novermber 22, 2012). ICTSD, Issue Paper 36, November 2012, ISSN 1684-9825. Available
at SSRN: https://sstn.com/abstract=2268529

11 Archibugi, Daniele and Bizzatri, Kim, The Global Governance of Communicable Diseases: The Case for
Vaccine R&D. Law & Policy, Vol. 27, No. 1, pp. 33-51, January 2005. Available at SSRN:
https://sstn.com/abstract=639771.



estaban ocultos a través de los precios de transferencia o los gastos de gestion) eran
demasiado altos, que el uso de la nacién receptora de la tecnologia se veia obstaculizado por
clausulas restrictivas, y los licenciatarios no recibfan la mejor tecnologfa. Una primera
respuesta fue formar oficinas nacionales de transferencia de tecnologfa para revisar las
transferencias de tecnologia entrantes, para prohibir una serie de clausulas que suelen figurar
en estas licencias, y para tratar de limitar el precio de la tecnologia. Esto se hizo a nivel
nacional y se propuso, aunque sin éxito, a nivel mundial (a través del Cédigo de Conducta

para la Transferencia de Tecnologia de la UNCTAD de 1985).

Luego, en la Ronda Uruguay, los paises en desarrollo consideraron que la transferencia de
tecnologfa debfa formar parte central de la negociaciéon de la incorporacion de los derechos
de propiedad intelectual a la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC contiene varias
disposiciones al respecto. Por ejemplo, estipula que uno de los fines de la proteccion de la
propiedad intelectual es promover la innovacion y la transferencia de tecnologfa, y se requiere
que los gobiernos de los paises desarrollados ofrezcan a las empresas e instituciones de su
territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnologia a los

paises menos adelantados Miembros (articulo 66.2).

En la Ronda Doha iniciada en el 2001, los ministros acordaron en que el Consejo de los
ADPIC “establecera un mecanismo para garantizar la supervision y la plena aplicacion de las
obligaciones”. En febrero de 2003, el Consejo adoptd una decision con el fin de establecer

dicho mecanismo.

A la fecha, las investigaciones existentes sugieren que es poco probable que mediante el
fortalecimiento de los regimenes de derecho de propiedad intelectual (DPI) se experimente
un aumento repentino en la IED. Si bien, es posible establecer que los derechos de propiedad
intelectual estimulan la transferencia formal de tecnologia, a través de la IED y de la
concesion de licencias de tecnologia transfronteriza,'” no resulta suficiente para garantizar la
transferencia entre los paises desarrollados hacia los paises en desatrollo.”” La TT depende
de incentivos privados, por lo que en ausencia de estos en circunstancias determinadas las

empresas privadas no se ven interesadas en realizar T M

12 Carsten Fink and Keith E Maskus, Intellectual Property and Development (World Bank 2005).

13 ibid

14 Ver en general Keith E Maskus, ‘Encouraging International Technology Transfer’ (UNCTAD-ICTSD 2004)
Issue Paper 7 <https://www.files.ethz.ch/isn/111411/2010_01_encouraging-international-technology-
transfer.pdf> accessed 1 December 2021.



El avance tecnoldgico es una condicion previa esencial para la mejora de la productividad,
lograr el desarrollo industrial y la promocién del crecimiento de las exportaciones. Por esa
razoén, las politicas de transferencia de tecnologia consisten en un elemento clave para la

integracioén y progreso de los paises en desarrollo en la economia global.

Pero la mayorfa de la tecnologia relevante actualmente es propiedad de empresas
multinacionales.” Los incentivos de estas y de los paises en desarrollo no se encuentran
normalmente alineados. En consecuencia, si no existe legislaciéon apropiada en los paises
anfitriones, a menudo pueden darse las siguientes estrategias por parte de estas empresas en
miras a maximizar su beneficio: (i) negarse a negociar, (i) negarse a otorgar licencias, (iii)
cobrar precios excesivos para tecnologia transferidas —Ilo cual se puede dar en el caso de
tecnologfas muy sensibles por lo que la elasticidad de la demanda de las mismas es muy
baja—, o (iv) incorporar restricciones anticompetitivas en los acuerdos de transferencia de

16

tecnologfa.”® Estas practicas dificultan los esfuerzos de las empresas de los paises en

desarrollo que buscan adquirir tecnologia, especialmente la tecnologia intensiva en DPL."

Mientras que los paises desarrollados han adaptado su ley de competencia para cubrir los
derechos de propiedad intelectual en general —y la transferencia de tecnologia en
particular— en los paises en desarrollo, el derecho de la competencia es bastante nuevo y no
lo suficientemente maduro. Ademas, incluso si ciertas conductas anticompetitivas
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual pudieran abordarse en su jurisdiccion,

los paises en vias de desatrollo rara vez aplican estas leyes."

Por otra parte, las normas contractuales también juegan un rol central, los marcos legales
asociados a la transferencia como las licencias, confidencialidad y las clausulas que contienen
son fundamentales para entender la difusién de tecnologia entre los paises fuente y los paises
receptores'’. Los marcos del derecho civil o comercial, tienen distintos aspectos en los paises
de la region por lo que, en materia TT, puede influir de diversas formas como se producen

los procesos de transferencia asi como establecer, fuera de las normas de la competencia,

15 Ver nota al pie 5.

16 Jefferies, Countess P. (2001), ‘A Preliminary Evaluation of the Proposed Text’, in Surendra Patel et al. (eds),
International Technology Transfer: The Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft
Code of Conduct, The Hague: Kluwer Law International, pp. 22-25; Blakeney, Michael (1988), “Transfer of
Technology and Developing Nations’, Fordham Int’1 L. J., 11, 708-711.

17 T4 Thanh Nguyén, Competition Law, Technology Transfer and The TRIPS Agreement (Edward Elgar
2010).

18 OP. Cit.

Op. Cit.



clausulas que puedan considerarse leoninas o abusivas desde el derecho y no desde una

perspectiva de eficiencia de mercado como analizan las normas de competencia.

Actualmente, se han realizado algunos estudios sobre transferencia de tecnologia en la region,

*’ sin embargo, ponen foco en elementos puntuales™, como es el caso de

como en Colombia
la transferencia en el ambito universitario o se encuentran desactualizados.” El presente
proyecto busca llenar esta laguna en el estudio de la transferencia de tecnologia en la region,
tanto desde una perspectiva legal como econémica. Se pretende que una mejor comprension

del fenémeno desde una perspectiva interdisciplinaria pueda servir como base para aportar

al desarrollo de sectores de interés para la region.

Es destacable mencionar que la contribucién académica sobre transferencia de tecnologia
tuvo un gran desarrollo sobre finales del siglo XX. Sin embargo, la situacién mundial y la
pandemia del COVID-19 remarcan la relevancia de los procesos de transferencia
internacional de tecnologfa, y la necesidad de contar con analisis a los fines de incentivar
estos procesos que han sido uno de los reclamos centrales de los paises en desarrollo con
anterioridad a la constitucién de la Organizaciéon Mundial del Comercio y que no han sido

subsanados pese a los esfuerzos que se han realizado con posterioridad a su creacion.

En particular, se presenta un estudio comparado en ocho paises que analiza en su primera
parte, las normativas nacionales en materia de transferencia de tecnologia, si incorpora
definiciones o si existen incentivos especificos para fomentar la transferencia internacional
de tecnologia entre paises. También releva si las distintas jurisdicciones establecen

condiciones registrales para este tipo de contratos.

En una segunda parte se analizan los elementos contractuales tanto del derecho civil y
comercial como del derecho de defensa de la competencia. Este punto es de gran relevancia
ya que las leyes de defensa de la competencia tienen como finalidad el bienestar del

consumidor y la eficiencia de los mercados™. Para alcanzar dicho objetivo estas normas se

20 Martinez, Héctor Adrian. (2004). APROPIACION DE CONOCIMIENTO EN COLOMBIA. EL. CASO
DE LOS CONTRATOS DE IMPORTACION DE TECNOLOGIA. Cuadernos de Economia, 23(41), 195-
228. Rettrieved July 17, 2019, from http://www.scielo.otg.co/scielo.php?sctipt=sci_arttext&pid=S0121-
47722004000200008&Ing=en&tlng=es.

2l Ver el caso de Argentina, en UNCTAD, Studies in Technology Transfer: Selected cases from Argentina,
China, South Africa and Taiwan Province of China - UNCTAD Current studies on Science, Technology and
Innovation, No. 7, 2014, (UNCTAD/DTL/STICT/2013/7)

22 Patel, S. (1972). La transferencia de tecnologia a los paises en desatrollo. Foro Internacional, 13(1 (49)), 11-
26. Rettieved from http://www.jstot.otg/stable/27753586

23 La eficiencia estatica se manifiesta como la forma en que maltiples oferentes de productos existentes proveen
a bajos precios, ofreciendo un menu que no cambia de productos a muy buenos precios. Es decir que la variable



limitan a prohibir, en forma absoluta o relativa, ciertos actos, que en particular restringen la
competencia y los abusos de posiciéon dominante. En particular esta rama del derecho analiza
si las conductas o comportamientos seran anticompetitivos pudiendo establecer tres
situaciones en especial, a) la colusién entre competidores b) el abuso de posicion dominante
c) el control de operaciones de concentracion econdémica®. Dentro de los abusos se pueden
clasificar por ejemplo, los acuerdos de no-competir, contratos de distribucién exclusiva, las

negativas a tratar, entre otrasZS.

Por otro lado, el derecho civil y/o cometcial también tienen injerencia en materia de
transferencia de tecnologia Como menciona Guerrero Gaitan®, /os contratos aqui comprendidos
son sinalagmiticos 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 segiin diversos criterios como niveles de venta, dividendos
obtenidos, unidades producidas, ete. 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”.

Finalmente, en su dltima parte, el estudio compara informacién estadistica disponible de los

paises seleccionados.

del mercado es el precio y la cantidad de productos puesto en él, sin contemplar la competencia por la
introduccién de nuevos productos.

Por otra parte, la eficiencia dinamica hace referencia al uso éptimo de los recursos para incrementar la
innovacion, es decir el desarrollo de nuevas tecnologias y productos a lo largo del tiempo. Ver en general |G
Sidak and DJ Teece, DYNAMIC COMPETITION IN ANTITRUST LAW’ (2009) 5 Journal of Competition
Law and Economics 581.

24 Marcelo R D’Amore, Defensa de la competencia y propiedad intelectual (B de F ; Euros 2015). Pp. 29-32.
25 jbid.

26 Guerrero Gaitan, M. 2009. Tipologia de los contratos de transferencia de tecnologfa. Revista La Propiedad
Inmaterial. 13 (nov. 2009), 199-252.



B) Indicadores sobre desarrollo tecnoldgico

Como se menciond al inicio de este estudio, el desarrollo tecnolégico de un pafs se encuentra
afectado por una serie de factores, entre ellos, la educaciéon de su poblaciéon y una
institucionalidad sélida. Por ende, es dificil encontrar una medida que capture el fenémeno
que nos ocupa de forma holistica. No obstante, pueden presentarse algunas variables que
pueden dar una idea de cémo es a grandes rasgos la situacién en los pafses bajo estudio. En
la presente seccion se presentan brevemente la evolucion de indicadores sobre inversion en

I+D y el indice de complejidad econémica.

La idea detras de la informacién sobre inversion en I+D es reflejar la capacidad de un pais
de ser productor de tecnologia versus la importancia que tiene la importaciéon de la misma
para mejoras en productividad que en dltimas deriven en incrementos en los estandares de

vida de la poblacion.

En el Grafico 1 presenta el promedio anual para el periodo 2000-2018 de la tasa de inversion
en I+D. Puede observarse que existe cierta variabilidad entre los paises bajo estudio. Brasil
es un caso especial pues es el unico pais donde la tasa de inversion en I+D sobrepasa el 1
por ciento del producto interno bruto (PIB). El siguiente pais es Argentina donde el
promedio de dicha tasa asciende a medio punto porcentual. El promedio mas bajo es el de

Pert el cual es aproximadamente un quinto del promedio argentino.

Grafico 1- Inversion anual en I+D como porcentaje del PIB - Promedio 2000-2018
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Un punto importante de remarcar es que el promedio mundial de la tasa anual de inversion
en I+D es de 2,04. A la luz de este punto de referencia, aun la tasa brasilefia puede
considerarse como baja. Como referencia adicional podemos considerar el promedio en el
Asia del Este y Pacifico (excluyendo paises de renta alta) el cual es de 1,45 por ciento. Es por
supuesto una comparacion gruesa pero también proporciona una idea general de los niveles

de inversion en I+D en los paises bajo estudio.

El Gréfico 2 muestra adicionalmente que el comportamiento de la tasa de inversiéon en I+D
ha sido relativamente estable con excepcion de algunos casos de crecimiento modesto como

Colombia y Uruguay.

Grafico 2 — Inversion anual en I+D como porcentaje del PIB
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Otra medida que captura el desarrollo tecnolégico de un pais es el indice de complejidad
econémica una economia. El indice, elaborado por un grupo de académicos estadounidenses,
captura el nivel de conocimiento implicito en las actividades econémicas presentes en un
pais.”” El punto de partida de construccion del indice es la diversidad de la economia nacional

y la ubiquidad de la produccién de un producto en el mundo. La légica detras de esto es que

27 Ricardo Hausmann et al., The Atlas of Economic Complexity — Mapping Paths to Prosperity (Harvard & MIT 2014)
<https://oec.world/pdf/AtdasOfEconomicComplexity.pdf> consultado el 18 de mayo de 2022.
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bienes producidos en un nuimero reducido de paifses tienden a ser tecnolbgicamente
complejos. Asimismo, paises que producen bienes que solamente son producidos en pocas
economias tienden a tener un nivel de complejidad mayor. Para calcular el indice, la
informacién sobre diversidad de la economia y ubiquidad de un bien debe ajustarse para
descartar por ejemplo bienes que no son producidos en muchos paises por razones ajenas a
su complejidad tecnoldgica. Esto puede hacerse por ejemplo midiendo la diversidad
promedio de los paises que producen un bien y la ubiquidad promedio de los demas bienes
producidos en dichos paises.”® El indice es una medida relativa ajustada por la diferencia entre
el puntaje del pais y el promedio mundial dividido por la desviacion estandar. Por ende, paises

con una complejidad econémica menor al promedio mundial presentan valores negativos.

Coémo puede verse, la construccion del indice presenta un caracter circular — un bien es
complejo porque se produce en una economia compleja y viceversa. Una ventaja de lo
anterior es que se evitan las dificultades de medir de forma directa la cantidad de
conocimiento implicito en un producto. Por otro lado, la desventaja es que la circularidad
puede introducir sesgos en dicho indicador, por ejemplo, tendiendo a sobreestimar la
complejidad de economias de mayores ingresos. No obstante, esto ultimo puede verse
atenuado por los ajustes descritos que se realizan a la data sobre diversidad y ubiquidad para

la construccion del indice.

Con estas consideraciones de fondo se procede a presentar la informacion relativa a los paises
bajo estudio. Como puede observarse en el Grafico 3, México posee la economia mas
compleja. Brasil, Colombia y Uruguay poseen un valor positivo cercano a cero. El resto de
paises — Chile, Argentina, Pert y Venezuela — presentan valores negativos, es decir, cuentan
con economias menos complejas que el promedio mundial. Un dato también interesante es

la reduccién que se presenta en el caso de Brasil en 2019 con respecto a 2010.

En el Grafico 4 puede verse la evolucion de los rankings sobre complejidad econdémica.
México ha mantenido el puesto 18 de las 133 economias comprendidas en el ranking desde
2010, presentando una mejora sustancial con respecto a su ranking en 1995. El caso de Brasil
es lo opuesto. Actualmente tiene el puesto 53, 1o cual es un descenso importante con respecto
al puesto 25 que poseia en 1995. El ranking de Colombia y Chile ha sido relativamente estable
durante el periodo 1995-2019. Uruguay, Argentina, Pert y Venezuela presentan por otro lado

un desempefio negativo. Venezuela es un caso especial pasando de un ranking cerca de la

28 1., 24
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mediana a ser una de las economias menos complejas del mundo actualmente — puesto 128

de 133.

Para tener una idea mas especifica detras de la informacién de los puntajes y rankings, puede
verse la informacién sobre las principales exportaciones de algunos paises seleccionados.”
En 2020 en México estas fueron automoviles ($41.6B), computadoras ($31.5B), partes de
vehiculos ($27.1B), camiones de carga ($23.8B) y petrdleo crudo ($17.8B). En Chile, en
contraste, las principales exportaciones se tratan de bienes menos complejos a simple vista:
mineral de cobre ($21.4B), cobre refinado ($14.5B), filete de pescado ($2.57B), pulpa de
madera al sulfato ($2.1B), y fruta deshuesada ($1.96B).

Gréfico 3 — Indice de Complejidad Econémica — Valores anuales 2010 y 2019
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Data del Observatory for Economic Complexity (2022)

Un punto a remarcar de esta comparacion son los niveles de ingreso promedio de dichas
economias. El PIB per capita en Chile ajustado por poder de paridad de compra (PPC)
sobrepasé al de México en el ano 2005, colocandose el chileno actualmente en los $25.1 mil
anuales en 2020 mientras que el mexicano en los $18.4 mil. La relativa afluencia en Chile se
debe mas al aprovechamiento de sus recursos naturales — sus exportaciones mineras

representaron el 57 por ciento del total en 2020* — que a su progreso tecnolégico.

2 Ta Informacién sobre principales exportaciones en la presente seccién es tomada del Observatory of
Economic Complexity <https://oec.world/> consultado el 18 de mayo de 2022.

30 Datos del Banco Central de Chile (2022) <https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas™>
consultado el 18 de mayo de 2022.
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Vale la pena también presentar la informacioén sobre Brasil puesto que la complejidad de su
economia contrasta con las cifras presentadas sobre inversion en I+D. En 2020, las
principales exportaciones de Brasil fueron soja ($28.6B), mineral de hierro ($26.5B), petréleo

crudo ($19.8B), azicar en bruto ($8.95B), y carne de vacuno congelada ($6.69B).

Grafico 4 — Ranking de paises Indice de Complejidad Econémica
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Atlas of Economic Complexity (2022)
Una pregunta interesante, que escapa al alcance del presente estudio, es como reconciliar el
hecho que Brasil es un caso especial en términos de inversiéon en I+D — el promedio anual
mas alto de la regiéon con gran distancia — con la composicién de sus principales
exportaciones en comparaciéon con México, pais con muy baja inversion en I+D. Para
contestar esta pregunta es necesario mirar mas detalladamente la composicion de la inversion
en I+D, entre otra informacion relevante. No obstante, el resultado en cuestiéon puede verse
también bajo la siguiente perspectiva: Brasil presenta de cualquier forma un promedio anual
de inversién en I+D menor al promedio mundial por lo que no se esperaria que su economia

sea mas compleja en relacion al resto de paises.
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Una pregunta interesante bajo esta perspectiva es acerca de las causas del desempeno positivo
en el caso de México en términos de complejidad econémica de sus exportaciones a la vista
de su baja inversion en I+D. Una posible hipétesis puede ser que México ha sido
particularmente exitoso en implementar tecnologias generadas en otros paises aun cuando
no sea un pais lider en innovaciéon. Esto es importante para el presente estudio puesto que
abre una linea de investigacién que puede ser de interés: ¢Cudles son los factores que
determinan el éxito relativo de México en términos de receptor de tecnologia frente al resto

de paises en la region?
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C) Marco normativo sobre transferencia de tecnologia
C.1Definicién de transferencia de tecnologia
C.1.1 El concepto de tecnologia

Como ya fue mencionado, la transferencia de tecnologfa, tanto internacional como
doméstica, puede describirse como una relacién entre distintos actores publicos o privados,
con la finalidad de que una de las partes acceda al porfolio tecnoldgico de la otra parte®.
Dicho esto, uno de los primeros fenémenos a los que se debe hacer referencia es al concepto

de tecnologfa, que también ha sido definido de distintas formas.

La tecnologia puede clasificarse en varias dimensiones. Algunos tipos de tecnologia, por
ejemplo, por ejemplo, pueden traducirse en férmulas, planos, patentes o programas
informaticos, y pueden considerarse codificadas, mientras que otras no estan codificadas y
conllevan un conocimiento implicito de las técnicas de producciéon y gestion. Ademas,
algunas tecnologfas -como las relacionadas, por ejemplo, con férmulas quimicas o maquinaria
mas sencilla- pueden clasificarse como "incorporadas” en determinados productos y, por lo
tanto, pueden ser objeto de ingenierfa inversa. Otras tecnologfas, como las que se utilizan
para producir maquinaria compleja o prestar servicios empresariales, son "incorporadas".
maquinaria compleja o la prestacion de servicios empresariales, son "incorporeas" y menos

faciles de copiar o de aplicar la ingenieria inversa®,

Por lo que se puede inferir que los derechos de propiedad intelectual tienen una alta injerencia
en los procesos de transferencia de tecnologia, en particular las patentes, los secretos
comerciales, los derechos de obtentor y el derecho de autor, entre otros, son herramientas
que se utilizan para otorgar derechos exclusorios sobre aquellos bienes intangibles que

cumplan con los criterios de proteccion.

La definiciéon dada por Dahlman y Westphal establece que “Zecnologia se puede definir como un

9533

método (o procedimiento) para hacer algo”™>. Sin embargo, y como se puede apreciar, dicha

definicién resulta bastante genérica siendo demasiado amplia.

31 Peter | Buckley and others (eds), International Technology Transfer by Small and Medium-Sized Enterprises
(Palgrave Macmillan UK 1997) <http://link.springer.com/10.1007/978-1-349-25686-0> accessed 22
December 2021.

32 Maskus (n 14).

33 International Monetary Fund, Finance and Development, December 1983. (International Monetary Fund
1983) <http://elibraty.imf.org/view/IMF022/12488-9781616353551/12488-9781616353551/12488-
9781616353551.xml> accessed 22 December 2021.
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Unos afios después, Nezeys otorga una definicion algo mas certera de lo que se puede definir
como tecnologia al distinguir tecnologfa y técnica. Para este autor, “la tecnologia es una rama
del saber constituida por el conjunto de conocimientos y de competencias necesarias en la
utilizacién, mejora y creacion de las técnicas. Y una técnica, esta compuesta por el conjunto

de operaciones que deben ser efectivamente realizadas para la fabricacion de un bien dado™.

Mas recientemente, Dodgson otorga una definicion mas completa: “/a tecnologia es un producto
reproducible con aplicaciones pricticas y los conocimientos que permiten su uso_y desarrollo. La tecnologia se
manifiesta en nuevos productos, procesos y sistemas, incluidos los conocinrientos y habilidades necesarios para

producir funcionalmente lo que es reproducible™.

Respecto de los paises del Estudio, sélo Argentina mediante el Decreto N° 580/1981 que
regula la Ley de Transferencia de Tecnologia (Ley Nro. 22.426) que se entiende por
tecnologfa. En su articulo 1° establece que: “a /los efectos del articulo 1° de la ley 22.426 se entiende
por “tecnologia’: a) las patentes de invencion, b) los modelos y diseios industriales, y ¢) todo conocimiento

técnico para la fabricacion de un producto o la prestacion de un servicio™.

Adicionalmente, la Resolucién INPI P-328/2005, asimismo, indica qué prestaciones no
seran consideradas “tecnologia” a los efectos del registro previsto en la ley 22.426 y su
Decreto Reglamentatio 580/81. a) La adquisicion de productos; b) Los servicios de asistencia técnica o
consultoria, asi como las licencias de fnow how o sobre informacion, conocimientos o métodos de aplicacion en
las dreas financiera, comercial, juridica, marketing o ventas, para preparar la participacion en licitaciones,
concursos de contratacion un obtencion de permisos, colocacion de titulos o similares, asi como todas aquellas
prestaciones que no evidencien de modo claro y concreto, la efectiva incorporacion de un conocimiento técnico
directamente aplicado a la actividad productiva de la contratante local; ¢) Las licencia de uso de software o de
actualizaciones de software;’” d) Los servicios de reparaciones, supervision de reparaciones, mantenimiento,
puesta en funcionamiento de plantas o maquinarias, etcétera, gue no incluyan la capacitacion del personal de
la firma localy e) En general todas las actividades que representen la directa contratacion de tareas inberentes

al funcionamiento corriente de la firma local.

34 Bertrand Nezeys, Commerce international, croissance et développement (2. éd, Economica 1990).

35 Mark Dodgson, David Gann and Ammon Salter, The Management of Technological Innovation: Strategy
and Practice (New ed, revupdated, Oxford University Press 2008).

36 A lo cual corresponde agregar los modelos de utilidad, que fueron incorporados al régimen argentino de
derechos de propiedad industrial con la ley 24.481 (arts. 53 a 58), es decir con posterioridad a la sancién de la
Ley 22.426.

37 Pero si pueden registrarse servicios de soporte y mantenimiento de softwatre (implementacion, asistencia

técnica, capacitacion etc.). Fuente: https://www.argentina.gob.ar/inpi/transferencia/preguntas-frecuentes-15.
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De la norma en cuestion surge que en Argentina la definiciéon de tecnologia se encuentra
asociada al conocimiento técnico que resulte en producto o un proceso, dejando por fuera

aquel conocimiento que no sea considerado “técnico”.

De las definiciones se puede identificar que tecnologia puede consistir en un resultado
deseado (es decir la solucion de un problema o un nuevo desarrollo); o el procedimiento que
contribuye a alcanzar el resultado que se busca. Ademas, se puede concluir que el concepto
de “tecnologia” no es estatico, ni unico, sino que por el contrario es dinamico y avanza junto
con los marcos normativos que han puesto foco en la importancia en las politicas publicas
transferencia de tecnologia, o de fomento de la innovacién como una variable necesaria para

el crecimiento y desarrollo econémico™.
C.1.2 La definicién de transferencia de tecnologia

La transferencia de tecnologia ha sido una de las grandes deudas pendientes a nivel
multilateral como nacional o regional. Distintos mecanismos de incentivos a la transferencia
de tecnologia fueron utilizados tanto a nivel internacional como nacional. En particular, un
gran numero de paises ha establecido sistemas de incentivos o de promocién a la
transferencia de tecnologfa mediante regulaciones nacionales, sin embargo, no ha sido

. . . . ’ 9
suficiente para realizar una transferencia efectiva entre pafses en desarrollo y desarrollados™.

Ahora bien, hablar de transferencia de tecnologia es relativamente complejo ya que no sélo
se hace referencia a distintas ramas del derecho, incluyendo la propiedad intelectual, sino
también a distintos elementos que pueden abarcar desde la capacidad de absorcién de un
pais, medido a través de su educacién, o su nivel de inversién extranjera, o sus politicas de

promocion relativas a incentivos fiscales o impositivos‘“’

. Enlo que respecta al derecho, tanto
la propiedad intelectual, como el derecho de competencia tienen roles fundamentales a los
fines de establecer las relaciones contractuales que determinaran los marcos regulatorios para

asegurar la transferencia de tecnologfa de un pafs.

38 Gomez-Mejia, A. (2017). The concept of Technology in the History of Economic Thought. From the Classics
to  Schumpeter,  Evolutionism and  today. Revista Libre  Empresa, 14(2), 199-214
http://dx.doi.org/10.18041 /libemp.2017.v14n2.28210 pp. 199-201.

3 “International Technology Transfer Policies’, vol 222 (2019) OECD Trade Policy Papers 222
<https://www.oecd-ilibrary.otg/ trade/international-technology-transfet-policies_7103eabf-en> accessed 23
January 2022.

40 Ver por ejemplo, Edwin Mansfield, Intellectual Property Protection, Direct Investment, and Technology
Transfer: Germany, Japan, and the United States (World Bank 1995). ‘International Technology Transfer
Policies’, vol 222 (2019) OECD Ttade Policy Papers 222 <https://www.oecd-ilibrary.org/trade/international-
technology-transfer-policies_7103eabf-en> accessed 23 october 2021.
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Como se menciond, el concepto de transferencia de tecnologia tiene distintas definiciones,
no siendo posible determinar una unica definicién, ya que la misma es dinamica y puede
constituirse de distintos enfoques no exclusivos del derecho. Roffe indica que el sector
privado entiende a la transferencia de tecnologia como "wna operaciin comercial que se lleva a cabo
a través de acuerdos contractuales e involucra flujos de conocimiento, incorporados a los bienes (como en la
venta de magquinaria y equipo) o en forma de ideas, informacion técnica y habilidades (mediante licencias,
acuerdos de franquicia o de distribucion) y el movimiento de los expertos. La transferencia de tecnologia puede
tener lugar en condiciones de mercado, como en el caso de la exportacion de equipos o de acuerdos de licencia
entre empresas no afiliadas, o puede ser internalizados a través de la transferencia de nuevas técnicas de

produccion dentro de una corporacion transnacional, entre las empresas afiliadas "'

Maskus, por otra parte, indica que la transferencia internacional de tecnologia “es un término
amplio que abarca los mecanismos de transferencia de informacion a través de las fronteras y su difusion
efectiva en las economias receptoras. Asi, se refiere a numerosos y complejos procesos, que van desde la

innovacion y la comercializacion internacional de la tecnologia hasta su absorcion e imitacion™.

La OMPI define la transferencia de tecnologia como "una serie de procesos para compartir
ideas, conocimientos, tecnologifa y habilidades con otro individuo o institucién (por ejemplo,
una empresa una universidad o un organismo gubernamental) y de adquisicién por el otro

de dichas ideas, conocimientos, tecnologfas y habilidades"*.

A nivel regional, pocos pafses son los que incluyen definiciones de transferencia de
tecnologia*™. En el caso de Colombia, el documento del Consejo Nacional de Politica
Econémica y Social de Colombia (CONPES) 3582 * define como transferencia de
tecnologfa como “el proceso mediante el cual se hace accesible todo el conjunto de

habilidades y conocimientos a quienes no generan el conocimiento”.

En Peru, la Ley N° 30018 acerca del uso de informacién de patentes no incluye tal definicion;

sin embargo, su Reglamento Decreto Supremo No O19-2016- PCM si la incluye, en los

4 Roffe, P. (1999). Transfer of technology and competition policy in the context of a possible multilateral
investment. En R. M. S Picciotto, Regulating International Business: Beyond Liberalization (pag. 151).
Macmillan Press.

4 Maskus (n 14). Pp. 7-8.

“ WIPO, “Transfer of Technology’ (WIPO 2011) SCP14 <
http:/ /www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_16/scp_14_4_tev.pdf> accessed 1 December 2022.

# A los fines de este Estudio, los paises que no cuentan con definicién son Argentina, Brasil, Chile, México y
Uruguay.

4 Los CONPES son recomendaciones que produce la maxima autoridad nacional en materia de planeacion, el
Consejo Nacional de Politica Econémica y Social, que es el organismo asesor del Gobierno en todos los
aspectos relacionados con el desarrollo econémico y social.
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siguientes términos: “Es e/ proceso de transmision de la informacion cientifica, tecnoldgica, del
conocimiento, de los medios y de los derechos de explotacion, hacia terceras partes para la produccion de un
bien, el desarrollo de un proceso o la prestacion de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades*

(inciso 9, articulo 3° del Reglamento de la Ley N° 30018).

En otros casos, como en Argentina, si bien existe legislaciéon respecto de transferencia de
tecnologia (Ley 22.426), que establece en el articulo primera de la Ley que contratos que
tengan como objetivo principal la “#ransferencia, cesion o licencia de tecnologia”, seran los que se
encuentren comprendidos por la norma. Similar caso es el de Brasil, donde si bien el INPI
no define transferencia de tecnologia, afirma que pueden ser registrados, como “contratos de
tecnologia™, “contratos que implican el licenciamiento de derechos de la propriedad industrial (marcas,
patentes, disefios industriales y diagramas de circuitos integrados), proveedores de tecnologia, servicios de

asistencia técnica y franguicia’™*.

La inclusién de normas relativas a transferencia de tecnologia, asi como a su definicion, posee
gran relevancia a los fines de interpretar el alcance del concepto. Como se desprende de las
definiciones analizadas, en muchos casos al referirnos a tecnologia y a la transferencia de la
misma, se hace mencién a derechos de propiedad intelectual donde existe un conocimiento
cientifico aplicado, tanto a un proceso o producto, dejando fuera de tal definicion a aquellos
derechos de propiedad intelectual que no se asocian a la definiciéon de tecnologia, como es el
caso de las marcas, donde varias legislaciones incluyen a las marcas dentro de la regulacion

especial de transferencia de tecnologfa*’.

Otro aspecto relevante de la definicién es por ejemplo si se toman algunas de las definiciones
aqui previstas y se interpretan de forma restrictiva, podria entenderse que no existe
transferencia de tecnologfa internacional cuando la tecnologifa permanece dentro de los
limites de la empresa extranjera (por ejemplo, la aplicaciéon de tecnologfa en una nueva

ubicacion a través de una filial extranjera).

46 INPI, ‘Transferencia de Tecnologia’® http://antigo.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia.;
http://antigo.inpi.cov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes.

Acceso en 15 jul. 2020.

47 Ver Argentina: Ley de Transferencia de tecnologia (Ley 22.426) disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999 /18804 /texact.htm; Comunidad Andina
de Naciones: Decisién 291, ‘Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalias’ ; http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec291s.asp accedido 1 de
septiembre de 2021.
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Como es posible distinguir, en algunos casos, los paises analizados establecieron normas que
tienen como finalidad regular la importaciéon de tecnologia como es el caso argentino, o de

los paises de la Comunidad Andina.

En ese sentido, la Ley Argentina establece que no los contratos registrables seran aquellos
que “tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesion o licencia de tecnologia
o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas domiciliadas en el pais, siempre que tales actos tengan efectos en la

2948

Republica Argentina

Para los paises de la Comunidad Andina, la Decisiéon 291 de 1991 regula la importaciéon de
tecnologfa y en su articulo 12 establece que “ Los contratos de licencia de tecnologia, de asistencia
técnica, de servicios técnicos, de ingenieria bdsica y de detalle y demds contratos tecnoldgicos de acuerdo con las
respectivas legislaciones de los Paises Miembros, serdn registrados ante el organismo nacional competente del
respectivo Pais Mienbro, el cual deberd evaluar la contribucion efectiva de la tecnologia importada mediante
la estimacion de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnologia, u otras formas

especificas de cuantificacion del efecto de la tecnologia importada™ .

En conclusion, algunos paises han incorporado normas o definiciones que delimitan el
concepto de transferencia de tecnologfa y también establecen normas respecto de la
transferencia internacional de tecnologfa, en las secciones siguientes se analizara la finalidad

de dichas normas asi como los elementos que contienen.
C.2Formas y canales para la transferencia de tecnologia

Segun la OMPI, el término “transferencia de tecnologia” puede entenderse en un sentido
limitado o amplio cuando se utiliza en el contexto de la propiedad intelectual, especialmente,
en el ambito de las patentes. Entendida de manera amplia, la transferencia de tecnologia es
una serie de procesos destinados a compartir ideas, conocimientos, tecnologfas y capacidades

con otro particular o institucién (por ejemplo, una empresa, una universidad o un organismo

4 Conforme el Articulo 1 de la Ley de Transferencia de tecnologia (Ley 22.426) disponible en:
http://setvicios.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/15000-19999/18804/ texacthtm

4 Decision 291, ‘Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regalias’ ; http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec291s.asp accedido 1 de septiembre
de 2021.
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gubernamental) y la adquisicion por la otra parte de esas ideas, conocimientos, tecnologias y

capacidades™.

Es decir que el objetivo de la transferencia suele ser el establecimiento de una planta y el
inicio de la produccién, o el suministro de servicios comerciales o de infraestructura
gubernamental. La transferencia de tecnologia no es sélo un concepto en desarrollo; los
principios de la transferencia de tecnologia se aplican incluso en los entornos mas

industrializados siempre que el propietatio de la tecnologia la transmita a un receptor’’.

Existen numerosos canales a través de los cuales puede producirse la TT. El comercio de
bienes y servicios es uno de ellos. Todas las exportaciones tienen cierto potencial para
transmitir informacién tecnolégica. Los bienes de capital y los insumos tecnologicos
importados pueden mejorar directamente la productividad al ser utilizados en los procesos

de producciénSZ.

Un segundo canal es la inversion extranjera directa (IED). Las empresas multinacionales
(EMN) suelen transferir informacién tecnoldgica a sus filiales, parte de la cual puede
"filtrarse" a la economia anfitriona. Un tercer canal importante de la TTT es el comercio
directo de conocimientos a través de las licencias tecnoldgicas. Esto puede ocurrir dentro de

las empresas, entre empresas conjuntas o entre empresas no relacionadas™.

La concesion de licencias y la IED son a menudo sustitutas. Qué forma es preferible para los
propietarios de la tecnologia depende de muchos factores, incluida la fuerza de la proteccion
de los DPI. Las patentes, los secretos comerciales, los derechos de autor y las marcas

comerciales pueden servir como facilitadores directos de la transferencia de conocimientos™.

Erlsting, basindose en Blakeney™, identifica algunas de las transacciones que conforman la

transferencia de tecnologia en los canales que fueron mencionados y detalla los siguientes:

e la concesion y licencia de derechos de propiedad intelectual;

50 Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA’ (WIPO
2011) SCP/14/4 REV 2 14/4tev.2
<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_17/scp_14_4_rev_2.pdf> accessed 14 September 2021.
51 Jay Erstling, ‘International Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Some Essentials and
Options for Technology Transfer Partners’ (1992) 34(3) The International Executive 215.

52 Basado en Maskus (n 14).

53 ibid.

54 ibid.

5 Erstling (n 49). Pp. 217 basado en Blakeney, M. (1989) Legal Aspects of the Transfer of Technology to
Developing Countries, Oxford: ESC Publishing Ltd.
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e la transmisiébn en forma documental de informaciéon técnica o conocimientos
técnicos (es decir, la transmision de informacion técnica o de conocimientos técnicos
(es decir, la informacién y los conocimientos sobre el uso y la aplicacién de técnicas

industriales);

e la comunicacion de informacién técnica o de conocimientos técnicos en la prestacion
de servicios; - la prestacion de apoyo o de servicios con respecto a la creaciéon de una

planta industrial;

e la venta o el arrendamiento de maquinaria, o la prestaciéon de apoyo o de servicios

con respecto a la venta o el arrendamiento de maquinaria;

e la prestacién de apoyo o de servicios con respecto a la contratacion y la formacion
de personal o el establecimiento de procedimientos contables y de gestion; y la
prestacion de apoyo o servicios con respecto a la comercializaciéon venta y

distribucion del producto o servicio final

A continuacién se desarrollan distintas legislaciones que tienen como objetivos fomentar el

ambiente de la transferencia de la tecnologia en paises en desarrollo latinoamericanos.
C.3Las normas sobre transferencia de tecnologia

La mayoria de los paises en analisis incluyen politicas para incentivar o regular la transferencia
nacional o internacional de tecnologfa. Como ya fue discutido, esto en muchos casos esta
asociado al concepto de transferencia de tecnologia. Generalmente, los Estados, de cualquier
nivel de desarrollo tienen un interés sustancial en promover la transferencia de tecnologia
hacia su pafs de manera que beneficie a las empresas locales. Los gobiernos, a través de la
legislacion y/o o medidas reglamentarias, pueden mejorar las condiciones comerciales para
las empresas locales estableciendo normas basicas que mejoren la capacidad nacional

respecto de la negociacién con empresas internacionales®,

En términos generales, Las politicas nacionales abarcan desde programas para toda la
economia (por ejemplo, la educacion) hasta la financiaciéon para la creaciéon y adquisicion de

tecnologfa, los incentivos fiscales para la compra de bienes de equipo y los derechos de

5 Ver por ejemplo: Frederick M Abbott, ‘Under the Radar: Reflections on “Forced” Technology Transfer and
the Erosion of Developmental Sovereignty’ (2020) 69 GRUR International 260.
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propiedad intelectual (DPI)”’". Algunas de estas politicas tienen el efecto de imponer de modo
“forzado” la transferencia de tecnologia en diversos grados. Entendiendo que dan lugar a

una transferencia forzada de tecnologia.

Segin la OCDE, “/a transferencia de tecnologia "forzada" es con frecuencia el resultado de alguna forma
de compulsion impuesta por las politicas y prdcticas gubernamentales, que afecta a las interacciones de las
empresas extranjeras con sus homdlogas locales e impide que las empresas extranjeras legnen a acuerdos con
sus socios locales en condiciones contractuales basadas en el mercado que son voluntarias y de mutuo

7 Ademis, aclara que puede implicar situaciones en las que “e/ propietario de una

acuerdo
tecnologia (por ejemplo, un inversor o un licenciante) esti obligado a transferirla para gue se le permita operar
en las mismas condiciones que las empresas locales o para acceder al mercado en absoluto. Por lo tanto, anngue
el cedente de la tecnologia pueda optar por transferirla para superar graves obstdculos y, por lo tanto, pueda
haber cierto grado de consentimiento, los obstdculos pueden seguir considerdandose como una opcion forzada del

, 5559

propietario para ceder la tecnologia

Este ultimo concepto se ha desarrollado en la literatura a partir de la implementacién de este
tipo de medidas en algunos paises en desarrollo. En particular se ha focalizado en el estudio
del caso de la Republica Popular de China, quien se considera que aplicé este tipo de

regulaciones para fomentar la transferencia de tecnologia a su industria loca 60,

Los pafses latinoamericanos también establecieron normativas de fomento de la transferencia
de la tecnologia. Llas mismas, se pueden distinguir en distintas clasificaciones, normas que
buscan regular la transferencia internacional de tecnologia, reglas de incentivos fiscales,
normas de promocién de sectores tecnoldgicos, aspectos contractuales relacionados a la
propiedad intelectual. También, en el caso de Brasil, se establece la obligaciéon del gobierno

federal de promover la transferencia tecnolégica.

La Constitucién Federal brasilera, de 1988, contiene un capitulo sobre Ciencia, Tecnologia e

Innovacién, que también fue objeto de Enmienda Constitucional en 2015. Los articulos que

57 Bernard Hoeckman, Keith E Maskus and Kamal Saggi, TRANSFER OF TECHNOLOGY TO
DEVELOPING COUNTRIES: UNILATERAL AND MULTILATERAL POLICY OPTIONS’ (Wortld
Bank 2004) Policy Research Working Paper 3332
<https://documentsl.wotldbank.org/curated/en/737591468762912473 /pdf/wps3332.pdf>  accessed 1
November 2021. Pp. 1

58 ‘International Technology Transfer Policies’ (n 37). Pp. 7-8.

59 ibid.

% Ver por ejemplo: Abbott (n 54); Dan Prud’homme and others, ““Forced Technology Transfer” Policies:
Workings in China and Strategic Implications’ (2018) 134 Technological Forecasting and Social Change 150;
Dan Prud’homme and Max von Zedtwitz, ‘Managing “Forced” Technology Transfer in Emerging Markets:
The Case of China’ (2019) 25 Journal of International Management 100670; ‘International Technology Transfer
Policies’ (n 37).
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lo integran, 218, 219, 219-A y 219-B, consideran que:” (7) le corresponde al Estado brasilero
promover el desarrollo cientifico, la pesquisa, la capacitacion cientifica y tecnoldgica y la innovacion (art. 218,
caput); (ii) la pesquisa tecnoldgica se dedicard preponderantemente para solucionar los problemas brasileros y
para el desarrollo del sistema productivo nacional y regional (articulo 218, pdrrafo 2°); (iiz) el Estado
estimulard la formacion y el fortalecimiento de la innovacion en las empresas, como también en los demas
entes, priblicos o privados, la constitucion y el mantenimiento de los parques y polos tecnoldgicos y de los demds
ambientes promotores de la innovacion, la actuacion de los inventores independientes y la creacion, absorcion,
difusion y transferencia de tecnologia (articulo 219, parrafo sinico); y (iv) el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion (SINCTI) serd organizado en régimen de colaboracion entre entes, tanto priblicos

como privados, con vistas a promover el desarrollo cientifico y tecnoldgico y la innovacion™’.

C.3.1 Normas relativas a la importacion de tecnologia y el registro de

contratos

Como ya fue mencionado, algunos paises establecen reglas que tienen como objetivo los

contratos internacionales de transferencia de tecnologfa.

En Argentina, la ley 22.426 de Transferencia de Tecnologia (en adelante también “LTT”) es
la norma especial que regula la transferencia de tecnologia por parte de personas domiciliadas
en el exterior a favor de personas fisicas o juridicas, publicas o privadas domiciliadas en
Argentina, siempre que tales actos tengan efectos en el pais.”” Esta ley también contempla las
licencias de marcas extranjeras, cuestion que no constituye propiamente una transferencia de

tecnologia.(’3

El articulo 1° de la LTT define el universo de los actos alcanzados por sus disposiciones. El
texto del mencionado articulo expresa: “Quedan comprendidos en la presente Ley los actos
juridicos a titulo oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesion

o licencia de tecnologfa o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas

61 Ver Brasil, ‘Constituicdo Da Republica Federativa Do Brasil De 1988’ y sus enmiendas, disponible en
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm.

02 E] Digesto Juridico Argentino (aprobado por Ley 26.939, Boletin Oficial del 16/06/2014) realizé una
sistematizacion de las leyes vigentes en Argentina y de la reglamentacién de las mismas. En dicho Digesto, la
Ley 22.426 lleva el siguiente titulo: “Regulaciéon de contratos de transferencia de tecnologia y marcas
extranjeras”.

63 El texto actualizado de la  Ley 22426 puede consultarse  “on  line” en
http://servicios.infoleg.gob.ar /infolegInternet/anexos/15000-19999 /18804 /texact.htm. Sin embatgo, varios
de sus articulos han perdido vigencia en funcién de normativa postetior, tal como se explica en el texto de este
trabajo.
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fisicas o juridicas, publicas o privadas domiciliadas en el pais, siempre que tales actos tengan

efectos en la Republica Argentina”.**

En consecuencia los requisitos o condiciones de aplicacion de la ley son que: 1) se trate de
una transferencia, cesion o licencia de tecnologfa o marcas, 2) el proveedor de tecnologia o
marcas resulte estar domiciliado en el exterior, 3) el receptor de la tecnologfa o marcas resulte
ser una persona domiciliadas en el pafs, 4) los actos sean a titulo oneroso, y 5) los actos

tengan efectos en el pafs.

La falta de registro o presentacion de contratos de TT no afecta la validez de dichos
instrumentos, pero si produce consecuencias impositivas. El alcance de estas consecuencias
impositivas ha sufrido una modificacion en el afio 2017 como consecuencia de una reforma

efectuada a la Ley 22.4206, tal como se detallara mas abajo.

En ese sentido conviene aclarar que diversas disposiciones originalmente contenidas en la
ley 22.426 al momento de su sancién en el afio 1981 luego perdieron vigencia en distintos

momentos del tiempo al resultar derogadas expresa o implicitamente por normas posteriores.

El contenido de las reformas producidas a la Ley 22.426 comprende dos aspectos. El primer
aspecto, producto de una reforma a dicha ley ocurrida en el ano 1993, se refiere a que para
todos los casos alcanzados por sus disposiciones —tanto se trate de empresas vinculadas o no

vinculadas- el registro de los contratos de TT adquiriese caracter “automatico”, es decir

b
limitado Gnicamente a un control formal u objetivo de requisitos por parte de la Autoridad
de Aplicacion de dicha ley. El segundo aspecto concierne a la eliminaciéon en el afio 2017 de
cierta consecuencia negativa en términos impositivos (una especie de sanciéon) que la Ley

22.426 originariamente asignaba a la falta de registro de los contratos de TT.

En lo que respecta al primer aspecto, es decir al caracter automatico del registro, cabe
consignar que la Ley 22.426 originariamente y hasta el dictado del Decreto N° 1.853 del
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) del afio 1993, contemplaba (en sus articulos 2° y 5°) un
sistema de “aprobacion” de los contratos de TT (o marcas) celebrados entre empresas
vinculadas; es decir cuando la celebracion del contrato tiene como partes intervimientes, por
un lado, a una empresa local de capital extranjero (receptora de la tecnologia o marca) y, por
otro lado, a la empresa del exterior proveedora de la tecnologia o marca (u otra filial de esta

ultima) que directa o indirectamente controle a la primera.

04 Ley 22.476, art. 1°.
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La finalidad del actualmente derogado régimen de aprobaciéon de los contratos entre
empresas vinculadas era evitar la maniobra de obtencién de beneficios fiscales indebidos a
través de la presentacion de contratos que no conllevaran realmente una transferencia de
tecnologfa, dirigidos a obtener el mejor tratamiento impositivo que reciben las regalias y otros
pagos similares en comparacion con el tratamiento impositivo mas severo que reciben los
dividendos o ganancias empresatias.”” En la actualidad el control de este tipo de maniobras
recae en la Administraciéon Federal de Ingresos Puablicos (en adelante también “AFIP”), que

es la autoridad impositiva a nivel federal de gobierno.

En el caso de Colombia, Pert y Ecuador, la Decision 291 de 1991, regula la importacion de

tecnologia®

. La Decision 291 de 1991 regula la importacion de tecnologia y en su articulo 12
que contratos se enmarcan en la regulacion y deberan ser registrados a los fines de obtener
los beneficios dispuestos en el articulo cuarto de dicho cuerpo normativo que establece que:
“Los propietarios de una inversion extranjera directa, y los inversionistas subregionales,
tendran derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, en los términos
previstos en la legislacion de cada Pais Miembro, las utilidades netas comprobadas que

provengan de su inversion extranjera directa"’.

El articulo 13 y 14 del cuerpo normativo analizado establece los requisitos minimos que
deben encontrarse en los contratos de importacion de tecnologia: el articulo 13 establece que
deben contener: a) identificacion de las partes; b) formas en las que se importa la tecnologia
(si es know-how, patentes maquinarfa, etc); c¢) el valor econémico) de los elementos
incorporados en los contratos; y por tltimo d) el plazo de duracion del contrato®. Mientras

que el articulo 14 establece que clausulas no deben contenerse dentro de dichos contratos®.

% Esto es lo que expresa el Mensaje de elevacion del proyecto que luego se trasformaria en la Ley 22.426.

%6 Cabe destacar que Venezuela denunci6 el Acuerdo de Cartagena y sali6é de la Comunidad Andina en abril de
2006. La consecuencia de esto fue la desaplicacién de toda la normativa andina en el pais, especialmente la
relativa a la propiedad intelectual integrada por las Decisiones 486 (Propiedad Industrial), 345 (Derechos de
Obtentores de Variedades Vegetales), 351 (Derecho de Autor), 391 (Acceso a Recursos Genéticos), 291
(Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias).

7 Ver articulo 4 Decisiéon 291 (n 47)

68 Ibid. Articulo 13 ‘Articulo 13.- Los contratos sobre importacién de tecnologia deberian contener, por lo
menos, clausulas sobre las materias siguientes:

a) Identificacion de las partes, con expresa consignacion de su nacionalidad y domicilio;

b) Identificaciéon de las modalidades que revista la transferencia de la tecnologia que se importa;

¢) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnologia;

d) Determinacion del plazo de vigencia;

9 Ibid. Articulo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnologia externa, marcas o
sobre patentes, los Paises Miembros podran tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:
a) Clausulas en virtud de las cuales el suministro de tecnologia o el uso de una marca, lleve consigo la obligacién
para el pais o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos
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Finalmente, el articulo 15 de la Decision hace referencia al know-how o a los derechos de
propiedad intelectual al hacer referencia a las “contribuciones tecnolégicas intangibles” y a
la posibilidad del cobro de regalias por parte de la empresa emisora de la tecnologfa quien
podra capitalizar y remitir al exterior dichos ingresos, una vez pagos los impuestos

establecidos en los paises miembro de la CAN".

En el caso de Colombia la Decision 291 se implementa mediante Decreto 4176 de 2011. Esta
norma le asigné a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante la DIAN)
la funcién de administrar el registro de los contratos de transferencia de tecnologia. Y la
Resolucion 000062 de 24-02-2014 de 1a DIAN: Por la cual se reglamenta y se establece la
forma, contenido y términos para el Registro de los Contratos de Importacién de Tecnologia

ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
C.3.2 Normas tributarias de incentivo a la transferencia de tecnologia

Las politicas fiscales de los paises importadores de tecnologia, asi como de los paises
exportadores de tecnologia (en algunos casos, incluso de terceros paises que actian como
intermediarios), tienen implicancia directa en la forma y el modo en que se produce la

transferencia de tecnologia. En general, las normas impositivas afectan a la transferencia de

intermedios, materias primas u otras tecnologias o de utilizar permanentemente personal sefialado por la
empresa proveedora de tecnologia;

b) Clausulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnologifa o concedente del uso de una marca se
reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la
tecnologfa respectiva;

¢) Clausulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la produccion;

d) Cldusulas que prohiban el uso de tecnologias competidoras; ¢) Clausulas que establezcan opcién de compra,
total o parcial, en favor del proveedor de la tecnologia;

f) Clausulas que obliguen al comprador de tecnologfa a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se
obtengan en virtud del uso de dicha tecnologia;

- g) Clausulas que obliguen a pagar regalias a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o matcas
no utilizadas o vencidas;

h) Otras clausulas de efecto equivalente. Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo
nacional competente del pais receptor, no se admitiran cldusulas en las que se prohiba o limite de cualquier
manera la exportacién de los productos elaborados en base a la tecnologia respectiva. En ningun caso se
admitiran clausulas de esta naturaleza en relaciéon con el intercambio subregional o para la exportacién de
productos similares a terceros paises
70 Articulo 15.- Las contribuciones tecnoldgicas intangibles, en la medida en que no constituyan aportes de
capital, daran derecho al pago de regalias, de conformidad con la legislacion de los Paises Miembros.

Las regalias devengadas podran ser capitalizadas, de conformidad con los términos previstos en el presente
Régimen, previo pago de los impuestos correspondientes.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de
la misma casa matriz, se podra autorizar el pago de regalias en casos previamente calificados por el organismo
nacional competente del pafs receptor.
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tecnologia de dos maneras: (a) aumentando el costo de la transferencia real, y (b) reduciendo

el rendimiento posterior para el cedente’.

En el contexto de la transferencia de tecnologia, una de las funciones mas importantes de
normas impositivas es reducir las tasas de retencion en origen que impone el pafs importador
sobre los pagos de canones, tasas técnicas y similares. Estas disposiciones, si bien estan
destinadas principalmente a repartir el poder tributario entre los estados, en algunos casos
también ayudan a eliminar (o reducir) la doble imposicion. Ademas, la estrecha cooperacion
entre las autoridades fiscales de las partes de los tratados fiscales ayuda a desarrollar
definiciones y clasificaciones fiscales comunes que reducen las ambigiedades entre las

normas fiscales de los paises72.

En ese sentido, la elaboracion de politicas tributarias que tienen la finalidad de promover la
transferencia de tecnologia se encuentra con la dificultad de equilibrar objetivos
contradictorios. Por un lado, los paises desean facilitar la adquisicién de tecnologfa; por otro,
desean obtener, en forma de ingresos fiscales, una parte justa de los beneficios que le

corresponden al propietario extranjero de esa tecnologia en virtud de la transferencia”.

Desde el aspecto impositivo, distintas estrategias se pueden abordar, como reducciones
impositivas sobre la IED, incentivos fiscales a la transferencia, impuestos sobre las
contribuciones de capital de empresas, impuestos sobre las importaciones de tecnologia,
entre otros. Por ejemplo, algunos paises imponen restricciones a la aportaciéon de activos a
una capital de la empresa. En Argentina, y norma similar se encuentra en Brasil, dicha
aportacion esta permitida pero debe ser aprobada por un agencia especial establecida para

supervisar y registrar todos los acuerdos de transferencia de tecnologfa.

Por ejemplo CEPAL al analizar los incentivos impositivos de la region indicé “que En la
gran mayoria de los paises analizados existen exoneraciones temporales de impuestos que
incluyen al impuesto sobre la renta de las empresas (entre otros tributos). La duracién de
estas vacaciones de impuestos varfa segun el pais e incluso dentro de un mismo pafs,
dependiendo del sector beneficiado y/o de la ubicaciéon de la empresa. Se extienden desde
los 2 afios (pequenas y medianas empresas de servicios cinematograficos y audiovisuales en

Panama) hasta los 50 afios como el Régimen preferencial aduanero y tributario de la XII

" Ver United Nations Conference on Trade and Development (ed), Taxation and Technology Transfer: Key
Issues (United Nations 2005). Pp. 7-9.

72 ibid.

73 ibid. Pp. 19.
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Region en el extremo sur de Chile (el cual tiene vigencia hasta el afio 2035). De manera similar
al caso chileno, en Argentina existe un régimen de promocién econémica de Tierra del Fuego
(también en el extremo sur del pais) que data desde 1972 y exime del pago de todo impuesto
nacional, aunque no tiene un plazo de vigencia especificamente previsto en la Ley. La
duraciéon promedio de las tax holidays en muchos paises ronda los 10 afios, y en varias
legislaciones los plazos son prorrogables en caso de inversiones adicionales y bajo ciertos

requisitos”74.

En Argentina, las normas de caracter impositivo vinculado con la transferencia de tecnologia
resultan ser materia de aplicaciéon por parte de la autoridad en materia impositiva
(Administraciéon Federal de Ingresos Publicos); estas son la Ley del impuesto a las ganancias
N° 20.628, el Dectreto N° 862/2019 reglamentario de la Ley del impuesto a las ganancias
N° 20.628, y la Ley 27.430, de modificacion del impuesto a las ganancias. En efecto, debe
notarse que la aplicacion de la Ley 22.426 se encuentra estrechamente vinculada con
beneficios impositivos establecidos en la LIG.” A ese respecto, la disposicion de la Ley del
Impuesto a las Ganancias aplicable para el tema de transferencia internacional de tecnologia

es el articulo 104 inc. a).”°

Asimismo el Decreto N° 862/2019 también resulta relevante en lo que respecta a los

contratos de transferencia internacional de tecnologia, especificamente en sus articulos 263

74 Comisién Econémica para América Latina y el Catibe (CEPAL)/Oxfam Internacional,

“Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe”, Documentos de
Proyectos(LC/TS.2019/50), Santiago, 2019.

75 El texto del Decreto N° 824/19 puede consultarse en
http:/ /biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC C 000824 2019 12 05.

76 En la versién antetior del texto ordenado, establecida por el Decreto N° 649/97, la misma disposicién
figuraba como articulo 93, inc. a).

30



a 267". En efecto, el precitado decreto constituye en la actualidad la reglamentacion de la

Ley de Impuesto a las Ganancias, segtin el texto ordenado en 2019.”®

En Brasil, el Cédigo Tributario Nacional determina la tributacién de rendimientos que

resultan de la transferencia de tecnologia (art. 44).

La legislacion sobre el impuesto a las ganancias trae reglas especificas sobre la deducciéon de
gastos incurridos por las personas juridicas con royalties en contratos de transferencia de
tecnologia y establece limites para tal deduccién (articulo 74 de la Ley n.° 3.470/1958;
articulos 52, 53 y 71 de la Ley n.° 4.506/64; articulo 50 de la Ley n.° 8.383/91), la deduccion
maxima por derechos de patentes no puede superar el 5% de los ingresos por ventas de
productos fabricados bajo la patente. Restricciones algo similares se aplican a los pagos de

tasas de asistencia técnica.

Tambiém la Ley n.° 10.168/2000 (alterada posteriormente por las Leyes n.>* 10.332/2001 y
11.452/2007), instituyé la contribucion de la intervencion del dominio econémico - CIDE,

destinada a financiar el Programa de Estimulo a la Interaccién Universidad-Empresa para el

77 Transferencia de Tecnologia. ARTICULO 263.- A efectos de lo dispuesto en el punto 1) del inciso a) del
articulo 104 de la ley, la autoridad de aplicacién en materia de transferencia de tecnologia emitira un certificado
en el que conste el nombre de las partes contratantes, fecha de celebracion, vigencia del contrato y numero de
inscripcion en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnologfa.

Debera indicar asimismo que los servicios previstos en el contrato encuadran en el referido punto y no son
obtenibles en el pais.

En los casos encuadrados en el punto 2), la autoridad competente debera certificar el cumplimiento de los
requisitos de la Ley N© 22.426 de Transferencia de Tecnologia y sus modificaciones.

Sila autoridad de aplicacion deniega la emision del certificado, por no cumplirse debidamente dichos requisitos,
sera de aplicacion lo dispuesto en el inciso i) del precitado articulo 104.

ARTICULO 264.- La inscripcién ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
organismo descentralizado en el ambito del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, de los
contratos que incluyan prestaciones de transferencia de tecnologia, atento lo dispuesto en el articulo antetior,
debera realizarse de conformidad a lo previsto por el articulo 3° de la Ley N° 22.426 de Transferencia de
Tecnologia y sus modificaciones, con el alcance establecido por el Decreto N° 1853 del 2 de septiembre de
1993.

ARTICULO 265.- El requisito establecido por el punto 1) del inciso a) del articulo 104 de la ley, acerca de que
las prestaciones respectivas no sean obtenibles en el pais, deberd considerarse referido al momento del
pertinente registro, segin lo que al respecto determine la autoridad competente en la materia.

ARTICULO 266.- La exigencia de la efectiva prestacion de los servicios, contenida en la dltima parte del punto
1) del inciso a) del articulo 104 de la ley, debe entenderse referida a prestaciones que, al momento de realizarse
los pagos, debieron haberse efectivamente prestado. Si los setvicios no fueran efectivamente prestados al cierre
del periodo fiscal de que se trate, los importes respectivos no podran ser deducidos por la entidad pagadora a
los fines de la determinacién del impuesto. En tal caso, la deduccién se diferira hasta el ejercicio en que los
servicios sean efectivamente prestados.

ARTICULO 267.- Cuando no se hayan discriminado contractualmente los conceptos en cuya virtud se
formalicen pagos comprendidos en los puntos 1) y 2) del inciso a) del articulo 104 de la ley, se aplicara el
porcentaje de ganancia neta presunta que sea mayor.

78 El texto del Decreto N° 862/2019 puede consultarse en
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC C 000862 2019 12 06. En la numeracién del hoy derogado Decreto
N° 1.344/98 (antetior reglamentacién de la Ley de Impuesto a las Ganancias), las disposiciones contenidas en
los articulos 263 a 267 del Decreto N° 862/2019, se encontraban en los articulos 151 a 154.
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Apoyo a la Innovacién. Esa Contribucion es debida por la persona juridica detentora de la
licencia de uso o adquiriente de conocimientos tecnolégicos, asi como aquella signataria de
contratos que impliquen transferencia de tecnologfa, firmados con residentes o domiciliados

en el exterior.

Ademas, la legislacién que regula el capital extranjero en Brasil y la transferencia de valores
para el exterior (Ley n.° 4.131/62) dispone sobre la transferencia de royalties en contratos de
transferencia de tecnologia. Esta Ley considera la necesidad de registro de la operaciéon de
transferencia de royalties al exterior ante el Banco Central de Brasil (art. 9.°). También
determina que los pedidos de registro deben ser realizados con documentos emitidos por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (art. 11) y que las autoridades cambiales tienen
poderes para verificar la existencia y efectividad de la contratacién (art. 10). La Ley contempla
limites para la deduccion fiscal de los valores debidos a titulo de royalties (art. 12) y veda el
pago de royalties entre la filial o subsidiaria situada en Brasil y la matriz situada en el exterior
o cuando la mayoria del capital de la empresa brasilefa pertenece a los titulares del

recibimiento de los royalties en el exterior (art. 14).

En Colombia existen dos leyes que consagran normas relacionadas con la transferencia de
tecnologfa y normas fiscales. La primera de ella es el Estatuto Tributario, y la segunda de
ellas, es la ley 1955 de mayo 25 de 2019 por medio de la cual se expidié el plan nacional de
desarrollo 2018 — 2022 “pacto por Colombia, pacto por la equidad” y se modificé el estatuto
tributario. A diferencia de lo establecido en las legislaciones argentina y brasilera, en el caso
de Colombia las normas tributarias tienden a establecer créditos o reducciones fiscales en los

casos donde se establezcan inversiones para el desarrollo tecnolédgico e innovacion.

Por ejemplo, el articulo 256-1 de la norma mencionada, establece créditos fiscales de un valor
del 50% de la inversion realizada por inversiones que realicen las Micro, Pequefias y Medianas
empresas en proyectos calificados como de Investigacién, Desarrollo Tecnologico e
Innovacién, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon. Asi cmo en la remuneeracion
de estudiantes de doctoradado”. Dicha norma fue reglamentada por el Decreto 1011 de

2020: “Por el cual se reglamenta el articulo 256-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el

7 Ver Colombia, Estatuto Ttibutatio: ARTICULO 256-1. CREDITO FISCAL PARA INVERSIONES EN
PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION O
VINCULACION  DE  CAPITALL. HUMANO DE ALTO NIVEL disponible en

http://www.secretatiasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario pr010.html#256-1; accedido 1 de
septiembre de 2021.
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articulo 168 de la Ley 1955 de 2019, y se adiciona el Capitulo 4 al Titulo 2 de la Parte 8 del
Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria.

Por otro lado, el articulo 158-1 establece que se haran deducciones impositivas a aquellos
que realicen donaciones o inversiones en investigacioén, desarrollo tecnolégico e innovacion,
de acuerdo con los criterios y las condiciones sefialadas por el CNBT. En particular estas
deducciones se aplicaran cuando: “z) a las donaciones que se realicen por intermedio de las Instituciones
de Edncacion Superior o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Téenicos en el Excterior
(Icetex) dirigidas a programas de becas o créditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de
Educacion Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o
parcial, o créditos condonables que podrdn incluir manutencion, hospedage, transporte, matricula, itiles y
libros, de acuerdo a la reglamentacion expedida por el Gobierno nacional respecto de las condiciones de
asignacion y funcionamiento de los programas de becas y créditos condonables a los que hace referencia el
presente articulo, i) <sic, 17)> a las donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la
Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion, Fondo Francisco José de Caldas, y que sean destinadas al
financiamiento de Programas y/ o Proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, de acnerdo con los criterios
y las condiciones senaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia e
Innovacion (CNBT), y iii) a la remuneracion correspondiente a la vinculacion de personal con titulo de
Doctorado en las empresas contribuyentes de renta, que se realice con posterioridad a la expedicion de la
presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones definidos por e/l CNBT para tal fin
Y su vinculacion esté asociada al desarrollo de actividades de 1+D+i. Para el caso de titulos de Doctorado
obtenidos en el excterior, se deberdn cumplir los requisitos de convalidacion previstos en la normatividad vigente,

de manera previa a su vincnlacion™".

En la misma linea, el articulo 256" establece que las personas que realicen inversiones en
proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y
Tecnologia en Innovacién como de investigacion, desarrollo tecnolégico o innovacion, de
acuerdo con los criterios y condiciones definidas por dicho Consejo, tendran derecho a
descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos
proyectos en el periodo gravable en que se realiz6 la inversion. Esta deduccion se aplicara en

el marco de lo establecido en el articulo 158-1 antes analizado.

En conclusién y como menciona UNCTAD, la rentabilidad de los incentivos fiscales

depende en gran medida del grado de actividad o inversién incremental que los incentivos

80 Ibid. ARTICULO 158-1.
81 Tbid. Articulo 256.
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consigan estimular. En la medida en que la actividad o la inversién se habrian producido, en

cualquier caso, el incentivo representa un despilfarro de los ingresos publicos®.

En la misma linea, la OCDE, en un reporte que solo analiza paises desarrollados, indica que
"“los incentivos fiscales a la I+D empresarial pueden suponer un coste sustancial para los gobiernos, lo que
suscita dudas sobre su eficacia a la hora de anmentar los esfuerzos de investigacion privados, asi como la
oportunidades de elusion o evasion fiscal. Muchos estudios muestran una correlacion entre los incentivos fiscales
a la 1+D y el aumento del gasto privado en investigacion dentro de cada pais. Aunque es dificil relacionar el
anmento de la intensidad de la 1+D directamente con las medidas fiscales, parece que, por media, los incentivos

fiscales pueden anmentar el gasto privado en investigacion en una cantidad ignal a la pérdida™ .

C.3.3 Normas de propiedad intelectual

Como ya fue mencionado, la propiedad intelectual tiene un rol activo en la transferencia de
tecnologfa, los secretos comerciales, las patentes, los titulos de obtenciones vegetales y otros
derechos, son utilizados para establecer acuerdos de licencia de tecnologia entre los paises
oferentes y receptores. Es por ello, que las normas de propiedad intelectual tienden a regular
aspectos que puedan restringir la transferencia de tecnologia o generar una posiciéon de abuso

entre el oferente y el receptor.

En ese sentido, la inclusiéon normas respecto de la cesion de derechos de patente, se encuentra

plasmado en distintos cuerpos normativos regionales relativos a la propiedad intelectual.

En Argentina, La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad (Ley 24.481, texto ordenado por el
Decreto 260/1996) contiene en el capitulo V (“Transmision y licencias contractuales™) del
Titulo II (“Patentes de invencién”) ciertas disposiciones (articulos 37 a 40) relacionadas con
las licencias de patentes y de modelos de utilidad industrial. La Ley 24.481 fue sancionada en
el afio 1995. Y contiene disposiciones que prohiben clausulas restrictivas en las licencias de

patentes.

En Brasil, La Ley n.° 9.279/96, que regula la propiedad industrial establece previsiones
especificas sobre la cesion y licencia de patentes (arts. 58 a 61) y de marcas (arts. 136 a 141).

También incluye disposiciones contra las clausulas restrictivas en las licencias de patente.

82 United Nations Conference on Trade and Development (n 69).
8 OCDE, ‘tax incentives for research and development: trends and issues’ (OCDE, 2002); disponible en
https://www.oecd.org/science/inno/2498389.pdf accedido 1 de septiembre de 2021. Pp. 23.
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Los paises de la Comunidad Andina cuentan con la Decisién 486 en su articulo 57 establecen
que las licencias se deberan registrar ante la autoridad nacional competente. Ademas el
Capitulo VII de la Decisiéon establece el regimen de licencias obligatorias donde contiene

disposiciones a favor del licenciamiento de tecnologfa.

En Perd, el Decreto Legislativo 1075 — 2008. Aprueba Disposiciones Complementarias a la
Ley 486 de la Comunidad Andina que establece el régimen comun de Propiedad Industrial.
El articulo 7 indica que los Registros de Actos de transferencias y licencias que afecten
derechos de propiedad industrial podran inscribirse en los Registros de Propiedad Industrial.

La Direcciéon competente establecera la forma de organizacién del Registro.

En México, la Ley de Propiedad Industrial tiene un capitulo sobre licencias y trasmision de
derechos de patentes, modelos de utilidad y disefios industriales. En la norma, se autoriza la
cesion total o parcial y el gravamen de una patente, modelo de utilidad o disefio industrial;
para que tenga efectos respecto a terceros se debe registrar en el Instituto Mexicano de la
Propiedad industrial IMPI). (Capitulo IX De las Licencias y Transmision de Derechos). Se
incluye la cesiéon de un derecho en tramite. Ademas, Se autoriza licenciar los derechos que
confiere una patente, registro de disefio industrial o de modelo de utilidad; el titular o
licenciatario pueden solicitar la inscripcion en el Registro, sin embargo en el caso de la licencia
no se establece el apercibimiento de que si no se registra no puede oponerse a terceros.
Ademas, se regulan las franquicias como una licencia de marca en la que se incluyan
conocimientos o asistencia técnicos. Se pueden trasmitir o gravar los derechos que emanen
de una solicitud de registro o de una marca registrada; para que tenga efecto frente a terceros

debe registrarse en el IMPI.

Finalmente, en Uruguay, la Ley de marcas No. 17.011 del 25 de setiembre de 1998 establece
en sus articulos 57 ss la inscripcion de los contratos de licencia y cesion de marcas y extiende

sus efectos a terceros a partir de dicha inscripcion®. Esta ley fue reglamentada por el Decreto

84 Articulo 57 Créase el Registro de Licencias de Marcas que estara a cargo de la Direcciéon Nacional de la
Propiedad Industrial.

Articulo 58 A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcatio, por el que se
concede el derecho al uso, total o patcial, de una marca registrada o en tramite de registro, por un tiempo
determinado, en forma exclusiva o no.

Si el contrato careciera de clausula de exclusividad, se presumira que no se han otorgado derechos exclusivos
al licenciatatio.

Articulo 59 La licencia tendra efectos frente a terceros a partir de su inscripcién ante la Direccién Nacional de
la Propiedad Industrial.

Articulo 60 Se publicara en el Boletin de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del
contrato de licencia.

Articulo 61 El licenciatario no podra hacer cesion de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorizacién
expresa del licenciante.
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34/99 de fecha 3 de febrero de 1999%. La Ley de patentes No. 17.164 de 2 de septiembre de
1999 establece una prevision similar en los articulos 36 y 50%. Esta ley fue reglamentada por
el Decreto 11/000 de 13 de enero de 2000*”. T.a Ley de derechos de autor No. 9.739 del 17
de diciembre de 1937 (modificada por la ley 17.616 del 10 de enero de 2003 y su Decreto
reglamentario 154/004 de 3 de mayo de 2004) establece la inscripcién de los contratos de

enajenacion o transferencia en su articulo 55%,

Como se puede apreciar, los pafses en estudio han adoptado dentro de sus normas de
propiedad intelectual, en especial en patentes, marcas o derechos de autor, regulaciones
especificas sobre herramientas que hacen a la transferencia tecnolégica. En particular estas
disposiciones tienen como objetivo: a) regular de la cesiéon de los titulos de propiedad
intelectual; b) el registro de las licencias; ¢) establecer condiciones a los fines de prevenir

conductas abusivas en el licenciamiento.

Articulo 62 Cualquier modificacién en el contrato de licencia o sublicencia, debera ser comunicada a la
Direccién Nacional de la Propiedad Industrial, y le sera aplicable lo dispuesto en los articulos 58, 59, 60 y 61
de la presente ley.

Articulo 63 Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marca se regiran, en lo pertinente, por
las disposiciones de esta Seccion.

85 Articulo 45 Para la inscripcion en el registro de una licencia de marca, el gestionante deberd completar el
formulario de solicitud correspondiente.

Atrticulo 46 Con el formulario de solicitud se debera acompafiar el contrato original o testimonio notarial del
mismo. Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripcion de la licencia, se dard una vista al
interesado de treinta dias corridos, perentorios e improrrogables, a efectos de su subsanacion, bajo
apercibimiento de tenetlo por desistido de su gestion.

Articulo 47 Presentada una solicitud en forma, la Direccién Nacional de la Propiedad Industrial procederd a
hacer la correspondiente publicacién, por una sola vez, en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Articulo 48 Cumplidos los aspectos formales del tramite de solicitud de registro se procedera a inscribir el
contrato de licencia.

Articulo 49 Cualquiera de los titulares del contrato de licencia debera comunicar al Registro de la Propiedad
Industrial toda modificacién relacionada con el documento acompafiado, de acuerdo a lo establecido en los
articulos anteriores.

Articulo 50 La inscripcion del contrato de licencia podra ser cancelada a peticién de cualquiera de las partes
que acredite la extincién anticipada del mismo.

Articulo 51. La cancelacién referida en el articulo precedente se publicara por una sola vez en el Boletin de la
Propiedad Industrial.

86 Articulo 36 Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser
transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes, total o parcialmente, por sucesion o por acto entre
vivos. Dichos actos surtirdn efecto frente a terceros a partir de su inscripcion en el registro correspondiente.
Articulo 50 El titular o solicitante de una patente podra conceder licencias para la explotacién del objeto de la
misma, las que surtiran efecto frente a terceros a partir de su inscripcion en el registro correspondiente.

87 Articulo 16 La solicitud de inscripcion de la cesién o transferencia de los derechos patrimoniales derivados
de una patente o de una solicitud de patente, previstos en los Articulos 36 a 38 de la Ley N° 17.164, debera
presentarse adjuntando los documentos de cesion o transferencia o copia certificada de los mismos y la
constancia de pago correspondiente.

Cuando existieran observaciones a la solicitud de inscripcion del contrato de cesién se dard una vista al
interesado de 30 (treinta) dias corridos, perentorios e improrrogables, previo a adoptat resolucion.

88 Articulo 55 Por la inscripcién de cualquier enajenacion o transferencia de una obra, el adquirente abonara un
detrecho equivalente al 20% del importe de la enajenacion.

Queda autorizado el Poder Ejecutivo para modificar las tarifas a que se refieren los articulos precedentes.
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C.3.4 Otras normas asociadas

En Argentina, distintas normas promueven la innovacién y la transferencia tecnologica, la
Ley 23.877 de Promocién y Fomento de la Innovacién Tecnoldgica®, norma central en lo
referente a la promocién del desarrollo de tecnologia y transferencia al medio local
empresario, su implementacion resulta coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia

de la Nacién.

Ademis, la Ley 25.467 establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién™.
El objeto de la dicha ley es establecer un marco general que estructure, impulse y promueva
las actividades de ciencia, tecnologia e innovacién, a fin de contribuir a incrementar el
patrimonio cultural, educativo, social y econémico de la Nacién, propendiendo al bien
comun, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generacién de trabajos y a la

sustentabilidad del medio ambiente.

Por ultimo, la Ley 27.506, que instituy6 el Régimen de Promocién de la Economia del
Conocimiento’, tiene como objetivo promocionar una setie de actividades econémicas que
apliquen el uso del conocimiento y la digitalizacion de la informacién, apoyado en los avances
de la ciencia y de las tecnologias, para la obtenciéon de bienes, prestacion de servicios o
incorporacion de mejoras de procesos. Esta norma consagra una serie de beneficios
econémicos para las empresas pertenecientes a los sectores que dicha norma abarca,
resultando la realizacién de inversiones en actividades de investigacion y desarrollo un factor

a tener en cuenta para el otorgamiento de los beneficios.

En el caso de Brasil, La Ley n.° 10.973/2006%, alterada por la Ley n.° 13.243/2016, establece
normas de incentivo a la innovacién y a la pesquisa cientifica y tecnoldgica en el ambiente
productivo, con vista a la capacitacion tecnolégica, al alcance de la autonomia tecnolégica y

al desarrollo del sistema productivo nacional y regional del Pais. Entre sus principios, esta el

89 Argentina, Ley 23.877 de Promocién y Fomento de la Innovacién Tecnologica, sancionada en 1990.
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/277/norma.htm accedido 12
septiembre de 2021.

% Argentina, Ley 25.467 establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, sancionada en
2001. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69045 /norma.htm
accedido 12 septiembre de 2021.

o1 Argentina, Ley 27.506, que instituy6 el Régimen de Promocién de la Economia del Conocimiento, sancionada
en 2019. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso /primera/209350/20190610 accedido
el 12 de septiembre de 2021.

92 Brasil, Ley 10.973 Dispoe sobre incentivos a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo e da outras providéncias. Sancionada en 2004. Disponible en:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2004-2006/2004/1¢i/110.973.htm. Accedido el 21 de septiembre
de 2021.
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“incentivo a la constitucién de ambientes favorables a la innovacién y a las actividades de
transferencia de tecnologia”. Esa Ley, cuya disciplina es extensa, considera medidas para la

cooperacion entre instituciones publicas, privadas e instituciones de educacion.

La Ley n.° 11.196/2005” establece incentivos fiscales para la innovacién tecnolégica y crea
regimenes especiales de tributacién (Régimen Especial de Tributacion para la Plataforma de
Exportacion de Servicios de Tecnologia de la Informacion - REPES, el Régimen Especial de
Adquisicién de Bienes de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP y el Programa de

Inclusion Digital).

La Ley n.° 11.484/2007°* dispone sobre incentivos a las industrias de equipos para la TV
Digital y componentes electrénicos semiconductores y sobre la proteccion de la propiedad
intelectual de las topografias de circuitos integrados, instituyendo el Programa de Apoyo al
Desarrollo Tecnolégico de la Industria de Semiconductores — PADIS y el Programa de

Apoyo al Desarrollo Tecnolégico de la Industria de Equipos para la TV Digital - PATVD.

En Pert, distintas normas establecen el regimen de promocién de la transferencia de
tecnologia, principalmente, la Ley N°28.303 (2004) - Ley Marco de Ciencia, Tecnologia ¢

.-, ’ . Q
Innovacion Tecnologlca) ’,

La Ley N° 28613 (2005) - Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién
Tecnolégica (CONCYTEC)™. En su articulo 11 en su inciso “i” dice: estimular las
actividades de investigacién basica, investigacion aplicada y de innovacién tecnolégica; vy,
establecer incentivos para la participaciéon de los investigadores en actividades de

transferencia tecnoldgica, en todas las regiones del pafs.

93 Brasil, Ley 10.973 Institui o Regime Especial de Tributagio para a Plataforma de Exportacio de Servigos de
Tecnologia da Informagio - REPES, o Regime Especial de Aquisi¢do de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusio Digital; dispde sobre incentivos fiscais para a inovagao
tecnologica; sancionada en 2005. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2004-
2006/2005/1¢i/111196.htm accedido el 21 de septiembre de 2021.

% Brasil, Ley 11.484 Dispoe sobre os incentivos as industrias de equipamentos para TV Digital e de
componentes eletronicos semicondutores e sobtre a protegio a propriedade intelectual das topografias de
circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de
Semicondutores — PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de
Equipamentos patra a TV Digital — PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26
da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Sancionada en 2007; disponible en:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2007/1¢i/111484.htm accedido el 12 de septiembre
2021.

% Ley N°28.303 (2004) - Ley Matco de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnolégica

% La Ley N° 28613 (2005) - Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Tecnoldgica
(CONCYTEC)

38



El Decreto Supremo N° 001-2006-ED (2006)”" - Plan Nacional Estratégico de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006 -
2021.

El Decreto Supremo N°032-2007-ED (2007)*® - Texto Unico Ordenado de la Ley Marco de
Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon Tecnoldgica. - En el articulo 11 inciso “p” , nos dice
que una de las funciones del CONCYTEC es: disefar las politicas sobre transferencia de

tecnologfa; asi como los mecanismos de cooperaciéon con otros paises y organismos

internacionales en materia de CT1.

La Ley N° 30035 (2013) - Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia,

Tecnologia e Innovacion de acceso abierto.

El Decreto Legislativo N° 1168 (2013) - Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a
mejorar la atenciéon de la salud a través del desarrollo y transferencia de las tecnologfas

sanitarias.

El Decreto Supremo N°026-2014-PCM (2014) - Reglamento de Organizacién y Funciones
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon Tecnologica. En su articulo 44
nos dice que la Sub Direccion de Innovacion y transferencia Tecnologica es la unidad
organica de la Direccion de Politicas y Programas de CTT responsable de disefar las politicas,
planes y programas en materia de innovacion y transferencia tecnologica. En este mismo

articulo se sefala las funciones que debe cumplir esta unidad organica.

El Decreto Legislativo No 1228 (2015) - acerca de la creacién de los Centros de Innovacion

Productiva y Transferencia de Tecnologfa.

El Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE - Reglamento del Decreto Legislativo 1228
(2016). En su articulo 8 dice lo siguiente: Los CITE deben prestar los siguientes servicios o
realizar las siguientes actividades, sin que sean limitativos. En cuanto a servicios de
transferencia tecnologica: 1) asistencia técnica, atencion a las necesidades tecnoldgicas y de
innovacién de las empresas, y los sectores productivos, ii) acceso a equipamiento con
transferencia de conocimiento, iii) diseflo, desarrollo y/o mejora de productos (bienes y

servicios), iv) estudios y andlisis técnicos de productos o procesos, v) demostraciones

97 Decreto Supremo N° 001-2006-ED (2006) Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnologia e Innovacioén
para la Competitividad y el Desatrollo Humano PNCTI 2006 - 2021.

9% Decreto Supremo N°032-2007-ED (2007) Texto Unico Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién Tecnolégica.
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practicas de maquinaria, equipos y plantas experimentales, vi) asistencia en gestion de la

innovacion.

- Decteto Supremo N°015-2016-PCM (2016) — Politica Nacional para el Desarrollo

de la Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon Tecnoldgica.

La Ley n°30806 (2018) — Ley que modifica diversos articulos de la ley 28303, ley marco de
ciencia, tecnologia e innovacion tecnoldgica; y de la ley 28613, ley del consejo nacional de

ciencia, tecnologia e innovacion tecnolégica (Concytec)

En Uruguay, la transferencia de tecnologia se encuentra también comprendida en La Ley de
fomento de Biotecnologia No. 19.317 del 2 de marzo de 2015 lo establece como uno de sus
objetivos en el articulo 3 y una de las actividades comprendidas en el articulo 5 y registradas

segun el articulo 131,

Ademis, La Ley N° 18.797 que reglamente la institucion "PLAN AGROPECUARIO"
establece la competencia del Poder Ejecutivo para fijar la politica nacional de transferencia
101

tecnologica en el area agropecuaria que se fijara en coordinacién con el sector privado ™ y se

crea un fondo para financiar proyectos de transferencia tecnologica en el sector.

Como denota este punto, los paises del estudio, establecieron lineamientos para fomentar la
transferencia de tecnologia en algunos sectores estratégicos para su pafs. En este tipo de
normas, predominan disposiciones que tienen como finalidad establecer incentivos o

mecanismos de promocion para el sector contemplado en la norma.
C.4 El registro de los contratos de transferencia de tecnologia

En el caso de la importaciéon de tecnologia, existe un registro de los actos o contratos

contemplados en el articulo 1° de la Ley 22.426. Este registro se refiere a contratos entre

9 Articulo 3°. (Objeto de la Ley).- El objeto de esta ley es promover la investigacion, la transferencia de
tecnologia y la aplicacién y el desatrollo de la Biotecnologia a nivel nacional y departamental.

Las limitaciones y alcance de las actividades comprendidas se regiran por estas disposiciones y por las normas
reglamentarias (en el marco de las obligaciones internacionales que el Estado haya asumido).

100 Articulo 13°. (Registro Nacional de Emprendimientos Biotecnolégicos).- Créase el Registro Nacional de
Emprendimientos Biotecnolégicos que dependera del Ministetio de Industria, Energia y Minerfa (MIEM),
quien proveera de los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

101 Articulo 1°.- Sustitiyese el articulo 241 de la Ley N° 16.7306, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:
"ARTICULO 241.- Créase la Institucién 'Plan Agropecuario’ como persona juridica de Derecho Publico no
estatal, para el cumplimiento de los objetivos que se indican en el articulo siguiente. Dicha Institucion
coordinara con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganaderfa, Agricultura y Pesca.

Compete al Poder Ejecutivo la fijacién de la politica nacional en materia de extension, transferencia de
tecnologia y capacitacion relacionada con la produccién agropecuaria, la que se fijara en coordinacién con el
sector privado”.
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proveedores de tecnologia domiciliados en el extranjero y receptores de tecnologia
domiciliados en el pais. Se trata del registro de licencias o asistencia técnica provistas desde
el exterior hacia Argentina, es decir es un registro de importacion de tecnologfa. Pero no se
registran cambios de titularidad sino unicamente contratos de licencias y contratos de

asistencia técnica.

Asimismo existe un segundo registro donde se inscriben los contratos de transferencia de
tecnologia entre nacionales, o cuando el proveedor es local y el adquirente de la tecnologia
tiene domicilio en el extranjero. Este registro fue creado por Resolucién INPI 117/2014 con
el propésito de abarcar todos los supuestos excluidos por la Ley 22.426 de Transferencia de
Tecnologfa. En consecuencia, se trata de la inscripcion de contratos que instrumentan
licencias de derechos de propiedad industrial u otras prestaciones tecnolégicas, incluidos los
derivados de contratos de franchising, leasing, asistencia técnica o transferencia de
conocimiento hacia una persona domiciliada en el exterior o entre domiciliados en el pais."”
Este registro —a diferencia del registro vinculado con la Ley 22.426- no posee efectos fiscales,
es decir no otorga ningun tipo de beneficio impositivo, pero si otorga fecha cierta y
publicidad a los instrumentos privados que involucren transmisiéon o licenciamiento de
tecnologfa o activos de propiedad intelectual. En resumen, se trata de un registro de

transferencia de tecnologia, que abarca la transferencia entre residentes locales y también la

exportacion de tecnologia, pero sin beneficios fiscales.

Por ultimo, existe un tercer registro, referido a transferencias de titularidad y cambios de
rubro sobre derechos de propiedad industrial, que en la actualidad se encuentra regulado por
la Resolucion INPI N° 39/2011. La inscripcién en este registro resulta necesaria para ser
oponibles a terceros.'” Este registro es llevado por la Direccion de Transferencia de
Tecnologia del INPI en los términos de la Resoluciéon INPI N°© 39/2011. A diferencia del

registro vinculado con la Ley 22.4206, este registro no genera beneficios fiscales.

102 Fuente:  https://www.argentina.gob.ar/inscribir-instrumentos-privados-contratos-entre-nacionales-o-

103 Ta transferencia es el tramite de inscripcién de una modificacion en la titularidad de un derecho de marca,
patente o modelo de utilidad o modelo y disefio industrial. Consiste en un hecho o acto juridico de transmisién
patrimonial de una persona humana o juridica a otra distinta. Pueden ser inscriptos por ejemplo: una donacion,
cesion gratuita u onerosa, fideicomiso, transferencias de fondo de comercio, adjudicacién de bienes, fusién o
transformacion de sociedades, remate judicial. Se inscriben también, por causa de muerte, herencia, testamento
o legado. En cuento al cambio de rubro, es una modificacion en la titularidad del derecho consistente en el
cambio de nombre de persona humana o de denominacién o tipo societatrio de una persona juridica, sin que
varie el titular. La inscripcién registral, es garantia para conocimiento de los terceros e implica la posibilidad de
gjercicio de las acciones respecto de los mismos ante infracciones al derecho de marcas, patentes o modelos.
Informacién extraida del sitio https://www.argentina.gob.ar/inpi/ transferencia/ transfetir-derechos-0.
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En Brasil, segtn el articulo 211 de la LPI, para producir efectos ante terceros los contratos

deben ser registrados en el INPIL.

Ademas, si es necesario realizar transferencia de royalties para el exterior, después del registro
en el INPI, la operacién debe ser también registrada en el Banco Central de Brasil - BACEN
(art. 9.° de la Ley n.° 4.131/62), mediante Registro Declaratorio Electrénico de Operaciones

Financieras (RDE-ROF).

La Ley n.° 9.279/96, que regula la propriedad industrial en Brasil, trata de los contratos de
transferencia de tecnologfa en su articulo 211. Este articulo, transcripto a continuacion,
determina que los contratos deben ser registrados ante el Instituto Nacional de la Propriedad

Industrial — INPI para producir efectos con relacion a terceros.

“Art. 211. E/INPI realizara el registro de los contratos que impliquen transferencia de tecnologia, contratos

de franquicia y similares que produzcan efectos con relacion a terceros.

Parrafo sinico. La decision relativa a los pedidos de registro de contratos de que trata este articulo serd dictada

en un plazo de 30 (treinta) dias, contados a partir de la fecha de la solicitud del registro.”

Este articulo no define la transferencia de tecnologia, ni esclarece si los contratos de cesion
y licencia de patentes o marcas estarfan considerados. Una lectura sistematica de la ley llevaria
ala conclusion de que no estarfan, ya que hay previsiones especificas sobre la cesion y licencia

de patentes (arts. 58 a 61) y de marcas (arts. 136 a 141).

Ademas, este articulo fue reglamentado por el Instituto Nacional de la Propriedad Industrial
— INPI, por medio de Resoluciones. Actualmente, la Resolucion n.” 199, de 07 de julio de
2017, establece las Directrices de examen para la inscripcion o registro de contratos de
transferencia de tecnologia y de otros contratos de propriedad intelectual y ordena los
siguientes temas: (1) condiciones generales para admisibilidad del contrato;(ii) examen formal
y técnico de los contratos y facturas; (iif) modalidades contractuales en el certificado; (iv)
partes en el certificado; (v) objeto del contrato en el certificado; (vi) plazo de vigencia del
contrato declarado en el certificado; (vii) valor del contrato declarado en el certificado; (viii)
forma de pago del contrato declarado en el certificado; (ix) plazo de vigencia de los derechos
de la propriedad industrial concedidos por el INPI en el certificado; (x) fecha del protocolo
en el certificado; (xi) fecha de publicacién del aplazamiento del registro en la Revista de
Propriedad Industrial en el INPI; (xii) decision; (xiii) emision del Certificado; (xiv) prestacion

de servicios. Ademas, el INPI edit6, en 2019, un Manual para explicar los procedimientos
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referentes a la Resolucién anterior y para orientar a los usuarios como completar el respectivo

formulario.

La Resolucion del INPI n.° 156/2015 establece que los servicios de asistencia técnica y

cientifica no deben ser registrados en el INPI por no significar transferencia de tecnologfa.

En Chile, los contratos de transferencia de tecnologia consistentes en cesion, transferencia,
cambio de titularidad, licencia de uso u otro tipo de gravamenes sobre las invenciones son
registrables ante el Registro de Patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(“INAPI”) cuando versan sobre derechos registrados. En relacién a los derechos de autor,
estos deberan registrarse ante el Registro de Propiedad Intelectual de la DIBAM dentro del

plazo de 60 dias desde su celebracion.

En Colombia el Decreto 4176 de 2011 le asigna a la DIAN (Direccién de Impuestos y
Adunas Nacionales) la funcién de registrar y administrar el registro de contratos de
importacion de tecnologia, la cual anteriormente estaba a cargo del ministerio de comercio.
De igual forma, es de recordar que el registro de este tipo de contratos se realiza como un
desarrollo de la norma andina 291 de que establece el Régimen Comun sobre Marcas,

Patentes, Licencias y Regalia

Con el fin de establecer la las condiciones bajo las cuales se debia efectuar el registro, la
DIAN promulgdé la Resolucion 062 de 2014. Sin embargo, el Consejo de Estado, la maxima
corte en asuntos administrativos, en la sentencia de 28 de noviembre de 2019' dej6 sin
efectos una parte de la resoluciéon 062 de 24-02-2014 de la DIAN que imponia una
renovaciéon del registro por considerar que imponia cargas injustificadas a quien pretendia
registrar, lo cual significaba que los parametros para realizar el registro tal y como constaban

en la norma no eran un desarrollo de la decision 291.

Asi las cosas, el Consejo de Estado encontré que se violaba el principio de igualdad, ya que
el articulo 12 transitorio de la mencionada Resolucion 062 de 2014 generaba un trato
discriminatorio para aquellos importadores que registraron sus contratos de importacion
tecnolégica de cuantia indeterminada ante el ministerio de comercio frente a los
importadores cuyo registro se otorgé por la misma vigencia del contrato y no tenfan que

realizar un nuevo registro ante la DIAN para acceder a beneficios tributarios.

104 Sentencia del Consejo de Estado 11001-03-27-000-2017-00035-00(23344).

43



De igual forma, el alto tribunal consideré que algunas de las exigencias consagradas en la
Resolucion 062 de 2014 suponfan tramites innecesarios, lo cual desconocia el articulo 12 del
Decreto Ley 19 del 2012 que precisamente busca eliminar tramites innecesarios para
garantizar la efectividad de los derechos de las personas ante las autoridades y facilitar el

acceso a los servicios prestados por las entidades publica.

En México, los contratos son registrados por el IMPI, quien realizar el registro de las cesiones
totales o parciales de las solicitudes de patente, de las patentes disefios industriales 0 modelos
de utilidad es voluntario; es obligatorio para que sean oponibles a terceros. Existe un registro
de las licencias de patentes, modelos de utilidad y disefios industriales, que no es obligatorio;
el registro tiene como efecto hacer que la licencia sea oponible a terceros y pueda ser utilizada

para obtener beneficios fiscales, si correspondieren.

Si los conocimientos técnicos son transferidos en una licencia de franquicia, la licencia se

debera inscribir para que sea oponible frente a terceros.

En Perd, la Decisiéon Andina 291 obliga al Registro de Contratos de Transferencia de

Tecnologia Extranjera en el INDECOPI, Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias.

Cuando se trate de un contrato de transferencia fuera del ambito de la Decision 291, es
posible registrarlo también en la misma Direccion del INDECOPI a través del
procedimiento de Inscripcion de Actos modificatorios (modificaciones al registro)
contemplados en la Decisiéon 486 y Decreto Legislativo 1075, de manera similar a los
contratos de licencia de uso, siempre y cuando esté relacionado con un derecho de propiedad

industrial.

El tema registral se inicia con la creaciéon del Instituto Nacional de Normas Técnicas
Industriales y Certificacion (INANTIC) mediante la ley de Promocién Industrial de
noviembre de 1959. Dicha institucién continué sus actividades hasta 1970, dando paso en
ese afio al Instituto Nacional de Investigaciéon Tecnoldgica y Normas Técnicas ITINTEC),
creado por la Ley General de Industrias. En ese afio también se aprobo la Decision Andina
24 sobre Régimen comun de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes,

licencias y regalias.

En mayo de 1976, mediante Decreto-Ley N° 21501 se cre6 la Comisién Nacional de

Inversiones y Tecnologias Extranjeras (CONITE), que era la encargada de proponer y

44



ejecutar la politica nacional de tratamiento a las inversiones, tecnologias y marcas extranjeras,

en concordancia con los planes econémicos nacionales y la politica de integracion.

Pero, finalmente, desde finales de 1992 las labores de normalizacion y las referidas a los
contratos de transferencia de tecnologia pasaron a estar a cargo del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual INDECOPI),
creado el 24 de noviembre de dicho afo. Desde alli han permanecido alli con una serie de

modificaciones.
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D) Incentivos a la transferencia de tecnologia.

Esta seccion se encuentra dedicada a las distintas formas de estimulo que han utilizado las
jurisdicciones bajo analisis para favorecer la transferencia internacional de tecnologfa. En ese
sentido, histéricamente, los intentos de transferir tecnologfa del sector publico al privado no
han funcionado bien porque los individuos y las instituciones por falta de incentivos. Aunque
los actos legislativos han creado un entorno juridico-politico mas favorable, las instituciones
estatales deben tomar iniciativas para transformar el marco normativo en realidad. Tales
iniciativas deben reconocer que la transferencia de tecnologia no es una transaccién
unidireccional, sino un intercambio entre dos partes, que permite a cada una beneficiarse o
sacar provecho. Para motivar adecuadamente, el incentivo del beneficio debe producir un

retorno tangible de las inversiones realizadas por ambas partes.

La referencia a incentivos comprende aquellas politicas publicas que tienen como finalidad
el acceso y uso doméstico efectivo de tecnologias. Maskus indica que un determinante
importante de la capacidad de las empresas nacionales para absorber tecnologias extranjeras
es la existencia de una capacidad interna de I+D, aunque sea relativamente limitada. Por lo
que la perspectiva de transferencia aumenta se espera un rendimiento positivo de la inversion.
En el caso que las politicas de restriccion de mercados de capitales y las politicas fiscales
restrinjan este rendimiento o desalientan dichas inversiones, deberfan reformarse para
fomentar una mayor innovacion'”. Dicho esto, utiliza como ejemplo los créditos o
deducciones fiscales a los gastos nacionales de I+D y a los pagos de licencias de tecnologia;
a las politicas nacionales de educacion y formacion técnica; las politicas destinadas a reducir
las barreras de entrada en las industrias proveedoras como las garantias crediticias con el fin
de superar la debilidad del sector; la vigilancia de los abusos anticompetitivos de los acuerdos
de licencia; finalmente, normas de propiedad intelectual que reconozcan los derechos de los
inventores, pero que utilicen las flexibilidades del ADPIC para fomentar la competencia
dinamica'”.

A continuacion, se detallan los incentivos que se encuentran disponibles, en las jurisdicciones

en analisis, para promover la transferencia de tecnologia.
D.1Promocién de la transferencia de tecnologia.

D.1.1 Argentina.

105 Maskus (n 14). Pp. 33-34.
106 ibid.
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En lo concerniente a las medidas de promocién de la transferencia de tecnologia al sector
productivo local por parte de entidades publicas locales, Argentina tiene una basta historia
que se inicia en la década de los afios cincuenta del siglo pasado con la creacién por parte del
Estado de diversos institutos cientificos y tecnologicos —con distintos perfiles- dedicados a
la generacion, adaptacion y difusion de tecnologias en el entramado productivo local. La idea
detras de la intervencién del Estado en la producciéon de tecnologias fue suplir la falta de

inversion en I+D por parte del sector privado.

Entre las instituciones mas importantes creadas a tal fin pueden mencionarse a la CNEA
(Comision Nacional de Energfa Atémica) en 1950, al INTA (Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria) en 1956, y al INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial)
en 1957. Por su parte el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Técnicas), creado en 1958, y los institutos de las Universidades Nacionales se abocaban

centralmente a la investigacién en ciencia basica.'”’

En la década de los afios 90 del siglo pasado el enfoque de la promocioén y transferencia de
tecnologia tuvo un viraje con la aprobacién de la Ley Nacional N° 23.877, la cual previé
como mecanismo de estimulo la creaciéon de fondos tecnolégicos con el objetivo de
promocionar el cambio tecnolégico de las empresas mediante instrumentos financieros.'”

En el tipo de mecanismo adoptado por la Ley Nacional N° 23.877 es la demanda del

entramado productivo la que orienta la asignacion de los recursos a los distintos sectores.

De modo que en la actualidad la Ley Nacional N* 23.877 de Promocioén y de la Innovacion
Tecnoldgica del ano 1990 constituye la principal herramienta dirigida a la generacion local de
tecnologia y transferencia. Esta ley contempla diversos instrumentos promocionales: créditos

fiscales, aportes no reembolsables, créditos, principalmente.'”

En el marco de la Ley 23.877 el Ministerio de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion es la
jurisdicciéon que concentra la mayor cantidad de programas de promocién de transferencia
de tecnologia. A tal efecto en el ambito de dicho ministerio, la Agencia Nacional de

Promocion de la Investigacion, el Desarrollo Tecnoldgico y la Innovacion (también conocida

107 Mufioz, 1., Vivori, A. y Galante, O. Uniades de Vinculacién Tecnolégica de los organismos de ciencia y
tecnologia, CEPAS (Centro de Estudios de Politica, Administracién y Sociedad), disponible en
http://www.asociacionag.org.ar/pdfcepas/cuad11.pdf.

108 Véase al respecto Aristimufio, Francisco Javier, “De Institutos a Fondos Tecnoldgicos: la transformacion
del Estado argentino en la década de 1990, Realidad Econémica, N° 323, Afio 48, 1° de abril al 15 de mayo
de 2019. Disponible en http://www.iade.org.ar/system/files /articulos/4aristimuno.pdf.

109 Argentina Innovadora 2020 — Plan Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion: Lineamientos estratégicos
2012-2015, Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon Productiva. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/sites /default/files /pai2020.pdf.
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como “Agencia I+D+i”) se encuentra a cargo de organizar y administrar instrumentos para
la promocioén y el fomento del desarrollo cientifico-tecnolégico y de innovacion tecnolégica

en el pais.“o

La Agencia I+D+i organiza su actividad en tres fondos: 1) el Fondo para la Investigacion
Cientifica y Tecnolégica (FONCyT), 2) el Fondo Tecnolégico Argentino (FONTAR), y 3)
el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC).'"

Los mencionados Fondos disefian e implementan distintos instrumentos de promocion, cada
uno de los cuales se otienta a objetivos, dreas tematicas, sectores y/o tipos de beneficiarios

especificos. Estos instrumentos pueden tener modificaciones a lo largo del tiempo.

C.1.1.1. el monto legal de la reduccién, exencién y/o subsidio y afio desde el cual

existe el beneficio.

Los beneficios fiscales previstos se refieren al pago del Impuesto a las Ganancias (LIG). El
articulo 102 de la LIG establece que cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoria
a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior corresponde que quien los
pague retenga e ingrese a la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), con
caracter de pago unico y definitivo el treinta y cinco por ciento (35%) de tales beneficios. A
su vez este treinta y cinco por ciento (35%) se aplicara sobre la ganancia neta presumida por

la ley para el tipo de ganancia de que se trate.

En el caso de contratos de transferencia internacional de tecnologia que cumplimenten
debidamente los requisitos de la Ley N® 22.426 al momento de efectuarse los pagos, el
articulo 104, inc. a) de la LIG (texto ordenado en 2019 por Dectreto N° 824/19) establece las

siguientes presunciones de ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:

Punto 1. El sesenta por ciento (60 %) de los importes pagados por prestaciones
derivadas de servicios de asistencia técnica, ingenierfa o consultoria que no fueran
obtenibles en el pafs a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia
de tecnologia, siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido

efectivamente prestados.

110 Ta Agencia Nacional de Promocién de la Investigacién, el Desatrollo Tecnolégico y la Innovacion
reemplazé a la Agencia Nacional de Promocién Cientifica y Tecnolégica (ANPCyT), la cual habia sido creada
pot el Decreto 1660/96, a pattit del dictado del Decteto 157/2020 publicado en el Boletin Oficial el 17 de
febrero de 2020.

11 A partir del afio 2018 el Fondo Fiduciatio de Promocién de la Industria del Software (FONSOFT) es
administrado por el FONTAR a través de la Direccién Nacional de la Industria del Software. Fuente: Agencia
Nacional de Promocién Cientifica y Tecnologica. Informe de Adjudicaciones 2018, disponible en
https:/ /www.atgentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_anpcyt_2018_anpcyt_2019.pdf.
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Punto 2. El ochenta por ciento (80 %) de los importes pagados por prestaciones
derivadas en cesiéon de derechos o licencias para la explotacion de patentes de

invencién y demas objetos no contemplados en el punto 1 de este inciso.

En el supuesto de que en virtud de un mismo contrato se efectien pagos a los que
correspondan distintos porcentajes, de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se

aplicara el porcentaje que sea mayor.

Para acceder al beneficio establecido en los puntos 1 y 2 los contratos de transferencia de
tecnologfa deben estar registrados en el INPI al momento de efectuarse los pagos. Ademas,
en el caso del punto 1, para acceder a los beneficios los contratos de asistencia técnica,

ingenierfa o consultoria deben haber sido efectivamente prestados.

Silos contratos de transferencia de tecnologia no se encuentran registrados en el INPI o si
este organismo deniega la emision del certificado por no cumplirse los requisitos exigibles,
entonces la presunciéon de ganancia neta es del noventa por ciento (90 %) de las sumas
pagadas por ganancias, conforme lo dispone el inc. i) del art. 104 de la LIG y el articulo 263
del Decteto 862/2019, reglamentatio de la LIG.

De modo que el beneficio fiscal consiste en una reducciéon de la ganancia neta via una

presuncion legal de caracter iure et de iure.

En sintesis, en el caso de los contratos de asistencia técnica, ingenieria o consultoria que no
fueran obtenibles en el pafs (punto 1 del inciso a) del art. 104 de la LIG) la tasa efectiva de
retencion sobre los pagos al proveedor del exterior en concepto de ganancia neta es del 21%
(35% sobre el 60%). En el caso de los contratos de licencia de patentes y otros derechos de
propiedad industrial (punto 2 del inciso a) del art. 104 de 1a LIG) la tasa efectiva de retencion
es del 28% (35% sobre el 80%). Finalmente, en caso de que no se registre el contrato o su

registro fuere denegado, la tasa efectiva de retencion es del 31,5% (35% sobre el 90%).

En el caso de que en el contrato se prevea que el importe del impuesto a las ganancias
correspondiente al proveedor del exterior sea soportado por el adquirente de la tecnologia,
por aplicacion del sistema de acrecentamiento (“grossing-up”) previsto en el articulo 227 del
Decreto 862/2019, entonces la tasa efectiva del impuesto asciende a 26,58 % en el caso del
punto 1 del inciso a) del articulo 104 de la LIG, a 38,88% en el caso del punto 2 del mismo

inciso, y a 45,99% en caso de que no se registre el contrato o su registro fuere denegado.

El beneficio impositivo en el Impuesto a las Ganancias para los pagos al exterior en concepto

de transferencia de tecnologfa, aunque con una configuracioén diferente a la de la Ley del
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Impuesto a las Ganancias actualmente vigente, existe al menos desde el afio 1977 (Decreto
3.984/77, art. 86). Desde el afio 1986 (Dectreto 450/86, art. 93, inc. a)) la configuracién de

este beneficio se aproxima bastante a la existente en la actualidad.

En lo que respecta a la deduccién como gasto en el impuesto a las ganancias de lo pagado en
concepto de transferencia de tecnologia por parte de la persona fisica o juridica con domicilio
en el pais, la ley 22.426 (att. 9°) -a tenor de la reforma introducida por el Decteto 1.853/93-
establecfa que la falta de registro de los actos juridicos alcanzados por el articulo 1° causaria
que los pagos por las prestaciones a favor del proveedor no pudieran ser deducidas por el
receptor a los fines impositivos. Es decir, se establecfa una especie de sancioén por la falta de
registro ya que impositivamente (Ley del Impuesto a las Ganancias) rige el principio general
de la deducibilidad de los gastos necesarios para la obtencién, mantenimiento o la
conservacion de la ganancia gravada. Sin embargo, a partir de la Ley 27.430, que derogd
explicitamente el art. 9° de la Ley 22.2406, dicha sancién o penalidad por falta de registro ha
dejado de tener efecto, y por lo tanto la ausencia de registro en el INPI ya no tiene como
consecuencia la imposibilidad de efectuar la deduccion en el balance impositivo del receptor

de la tecnologia

En caso de existir Convenios de Doble Imposicion (CDI) se aplicara el régimen de estos
convenios que usualmente contienen previsiones mas beneficiosas en términos de beneficios
fiscales con relacion a lo previsto en la LIG. En general dichos CDI exigen la inscripciéon en
el registro correspondiente en la Republica Argentina (en el caso de derechos de propiedad
industrial, el INPI) para acceder a los beneficios. En términos generales los CDI prevén una
tasa de regalfa maxima que tipicamente puede ser del 10% del importe bruto de las mismas
(CDI con el Reino de Espafia) o del 15% (p.ej. el CDI entre Argentina y la Republica Federal

de Alemania).

D.1.2 Brasil

En Brasil, no hay informaciones precisas y sistematizadas sobre las medidas utilizadas por el
Estado para la promocién de la transferencia de tecnologfa. Existe una gran dificultad para
obtener datos oficiales sobre estos incentivos en el pafs. Ademas, los resultados de la
busqueda revelan que los datos son presentados en diferentes fuentes y muchas veces s6lo
hacen referencia a los incentivos a la innovacién en general (y no especificamente a la

transferencia de tecnologfa). Otro problema es la organizacién federativa de Brasil (Unido
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Federal, 27 Estados y 5570 Municipios), ya que su competencia que proviene de cada una
de estas entidades para establecer incentivos, lo que hace mas dificil el mapeamiento de todas

las medidas existentes. Esta seccion se limitd a incentivos federales.
D.1.2.1 Descuento en el registro del contrato de transferencia de tecnologia

Segun la Resolucion del INPI n.? 251, del 02 de octubre de 2019, las personas que no ejercen
participacion societaria en una empresa del ramo al que pertenece el item a ser registrado;
microempresas, micro emprendedor individual y pequefias empresas; cooperativas;
instituciones de educacion e investigacion; entidades sin fines de lucro, y también organismos
publicos, cuando se refieren a actos propios, pueden obtener una reduccién de hasta el 60%
en el valor de la retribucién que es abonada al INPI en contrapartida al registro y otros

servicios relacionados a los contratos de transferencia de tecnologfa.
D.1.2.2. Deduccion fiscal de los gastos

La legislacion sobre el impuesto a las ganancias permite la deduccion de los gastos incurridos
por las personas juridicas con royalties en contratos de transferencia de tecnologia y establece
limites para tal deduccién (articulo 74 de la Ley n.° 3.470/1958; articulos 52, 53 y 71 de la
Ley n.° 4.506/64; articulo 50 de la Ley n.° 8.383/91).

Segun la Ley n.° 4.131/62 (art. 12), los valores debidos a titulo de royalties podrin ser
deducidos de la base de calculo del impuesto de renta, por la empresa receptora de la

tecnologfa, hasta el limite de 5% de la receta bruta del producto fabricado o vendido.
D.1.2.3. Incentivos a la innovacion en general

La Ley n.° 10.973/2004 trata, de forma general, sobte los incentivos a la innovacion a la
investigacién cientifica y tecnolégica en el ambiente productivo y establece diferentes
medidas para la promocién de la cooperacion entre el Estado, por un lado, y las instituciones

cientificas o empresas, por el otro. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto Federal n.°

9.283/2018.

Entre los principios enunciados por la Ley esta el “incentivo a la constituciéon de ambientes
favorables a la innovacién y a las actividades de transferencia de tecnologfa;”. La Ley
establece diversas medidas para la cooperacion entre el Estado y las instituciones cientificas
o empresariales: cesion de uso de inmuebles (art. 3.°-B, parrafo 2° inciso I), creacién y

gobierno de las entidades gestoras de parques tecnolégicos o de incubadoras de empresas
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(art. 3.°-B, parrafo 2° inciso II), creaciéon de programas especificos para microempresas y
empresas de pequefio porte (art. 3.°-D); uso compartido de laboratorios, equipos,
instrumentos, materiales y otras instalaciones, como también el uso del capital intelectual (art.
4.%); participacion minoritaria del Estado en el capital de las empresas innovadoras (art. 5.%);
adjudicacién de contrato de asociacion (art. 9.°); concesion de recursos para la ejecucion de
proyectos de pesquisa, desarrollo e innovacion (art. 9.°-A); subvencién, financiamiento,
incentivos fiscales y otros incentivos para las empresas (art. 19); hipotesis de dispensa de
licitacion (art. 20); apoyo a inventores independientes (art. 22); e instituciéon de fondos de

inversién en empresas cuya actividad principal sea la innovacion (art. 23).

Especificamente relacionado a la transferencia de tecnologia, el art. 6 de la Ley permite a la
instituciéon cientifica puablica “realizar el contrato de transferencia de tecnologia y de
licenciamiento para otorgar el derecho de uso o de exploraciéon de creacion desarrollada
aisladamente o en conjunto” y establece normas para esa transferencia. El articulo 9, a su
vez, permite a la institucion cientifica “realizar acuerdos de colaboraciéon con las instituciones
publicas y privadas para realizar actividades en conjunto de pesquisa cientifica y tecnolégica
y de desarrollo de tecnologia, producto, servicio o proceso” y dispone que “las partes deberan
anticipar, en instrumento juridico especifico, la titularidad de la propiedad intelectual y la
participacion en los resultados de la explotaciéon de las creaciones que resulten del
colaboracion, asegurando a los signatarios el derecho a la explotacion, al licenciamiento y a

la transferencia de tecnologfa®.
D.1.2.4. Incentivos fiscales a la innovacion tecnolégica

La Ley n.° 11.196/06 establece incentivos fiscales a la innovacion tecnoldgica en general: (i)
deducciéon de gastos operacionales; (if) deduccion de 50% del Impuesto sobre los Productos
Industrializados aplicables a los equipos destinados a la pesquisa y desarollo tecnolégico; (iii)
depreciacion integral de maquinas destinadas a actividades de pesquisa tecnoldgica e
innovacion, para fines de la incidencia del Impuesto de Renta a las ganancias y Contribucién
Social sobre el Lucro; (iv) amortizacion acelerada de los gastos relativos a la adquisicion de
intangibles vinculados a la pesquisa tecnoldgica e innovacion, para fines de Impuesto de
Renta; (v) reduccion a 0 (cero) de la cuota del impuesto de renta retenido en la fuente de las
remessas efectuadas para el exterior destinadas al registro y a la manutenciéon de marcas,

patentes y cultivares.
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La misma Ley establece, en su articulo 1.°, el Régimen Especial de Tributacién para la

>
Plataforma de Exportacion de Servicios de Tecnologia de la Informacion — REPES. El art.
2° de la misma Ley define como beneficiaria de tal programa, "persona juridica que realice
preponderantemente las actividades de desarrollo de software o de prestacién de servicios
de tecnologia de la informacién y que, por ocasién da su opcidon por el Repes, asuma el

compromiso de exportacion igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) de su receta bruta

anual proveniente de la venta de los bienes y servicios de los que trata este articulo".

La Ley mencionada fue reglamentada por el Decreto 5.798/2006 y por instrucciones

normativas de la Renta Federal.

La Ley n.° 10.973/2004 fue alterada por la Ley n.° 12.243/2016, cuyo articulo 11 estableci6
que "los procesos de importacioén y de despacho aduanero de bienes, insumos, reactivos,
piezas y componentes que seran utilizados en pesquisas cientificas y tecnolégicas o en
proyectos de innovacién tendran un trato prioritario y seguiran procedimientos

simplificados".
D.1.2.5. Patent Box
Brasil no adopta el sistema de patent box'"?.

D.1.2.6. el monto legal de la reduccion, exencion y/o subsidio y afio desde el

cual existe el beneficio.

Tabla 1. Tipos de beneficios a la transferencia de tecnologfa. Brasil

Beneficio Valotr Afio

Deduccioén fiscal, para la receptora | Hasta el cinco por | Desde 1962 (Ley n.°
de tecnologfa. ciento (5%) de los | 4.131)

ingresos  brutos  del
producto fabricado o

vendido

Exclusién del lucro liquido, para | Hasta el 60% de la suma | Desde 2005 (arts. 17, 19
fines de apuracion del lucro real y | de los gastos realizados | y 19-A de la Ley n.°

de la base de calculo de lafen el periodo de| 11.1906)

12 A respecto: http://www.cest.poli.usp.br/pt/patent-box-da-incentivos-fiscais-para-inovacao-tecnologica
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Contribucioén Social sobre el Lucro
Liquido (CSLL), de los gastos con
pesquisa cientifica y tecnologica y

de innovacién tecnolégica.

apuracion con pesquisa
tecnologica y de
desarrollo de

innovaciéon tecnologica

Reduccién del Impuesto sobre
Productos Industrializados — IP1I

incidente sobre equipos destinados
a la pesquisa y al desarrollo

tecnologico

Hasta el 50% del IPI

Desde 2005 (art. 17 de
la Ley n.” 11.196)

Amortizacion, en el propio afio de
la adquisicién, para efecto de
apuracion del IRPJ y de la CSLL,
de equipos nuevos, destinados a la
utilizaciéon en actividades de
pesquisa tecnoldgica y desarrollo

de innovacién tecnologica

Integral

Desde 2008 (alteracion
del art. 17 de la Ley n.°
11.196 por la Ley n.°
11.774)

Amortizacién, para efecto de
apuracion del IRP], de los gastos
relativos a la adquisicion de bienes
intangibles, vinculados
exclusivamente a las actividades de
pesquisa tecnoldgica y desarrollo

de innovacién tecnolégica.

Integral

Desde 2005 (art. 17 de
la Ley n.” 11.196)

Reduccion a 0 (cero) de la cuota del
impuesto de renta retenido en la
fuente en las remesas efectuadas
para el exterior destinadas al
registro

y ~mantenimiento de

marcas, patentes y cultivares

Integral

Desde 2005 (art. 17 de
la Ley n.” 11.196

Los datos brasileros sobre programas de financiacién publico para la transferencia de
tecnologfa no son de acceso directo. Cabe notar, inicialmente, que las informaciones oficiales

generalmente tatan de financiacion a la innovacion en general y no de la financiacion para la
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transferencia de tecnologia especificamente'”. Ademds, como Brasil es una Republica
Federativa, la financiacién puede darse en la esfera federal o en las esferas estaduales, lo que

aumenta la dificultad de mapear estos datos.

En un estudio reciente sobre la financiacién a las empresas para innovaciéon publicado en la
Revista del Instituto de Pesquisas Econémicas Aplicadas — IPEA, consté que las principales
lineas federales de financiaciéon publica a la innovacién en Brasil son ofrecidas por la
Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y por el Banco Nacional de Desarrollo
Economico y Social (BNDES)''. Segtin este estudio, entre 2012 y 2014, tales entidades
concedieron R$ 31.459.980.000,00 en financiamiento reembolsaveis y R$ 945.960.000,00 en

financiamiento no reembolsables a la innovaciéon!'®,

D.1.3 Chile

La ley tributaria chilena no contempla un régimen tributario especial aplicable a la
transferencia de tecnologia. En ese sentido, la transferencia de tecnologia se encuentra sujeta
a las normas generales. Con todo, si existen algunas normas especificas en la Ley sobre
Impuesto a la Renta (“LIR”) que tiene por objeto impulsar materias de innovacion

tecnologica.

Por otro lado, la Ley N° 20.241 de 2008, modificada por la Ley N° 20.570 de 2012 (“Ley de
Incentivo Tributario I+D”) establece un incentivo tributario a la Inversiéon en investigacion

y desarrollo que busca mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas.

Asimismo, la reciente creaciéon del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e
Innovaciéon mediante la Ley N© 21.105 publicada el 13 de agosto de 2018 contempla el actuar
gubernamental directo desde dos frentes: (i) diagnéstico y desarrollo de una Estrategia
Nacional de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovaciéon que pretende orientar el

desarrollo de estas areas a largo plazo; y (ii) transformacién y fortalecimiento de la

113 El Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovaciones y Comunicaciones — MCTIC, por ejemplo, informa el
dispendio anual del gobierno federal en ciencia y tecnologia, consideradas las actividades de “pesquisa y
desarrollo” y “actividades cientificas y técnicas correlativas”. Vide:
https:/ /antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional /indicadores/arquivos/recursosAplicados/indic
adotesConsolidados/tab_2_1_1_E.pdf.

114 SANTANA, José Ricardo de; Teixeira, André Luiz da Silva; RAPINI, Marcia Siqueira; ESPERIDIAO, Fernanda.
Financiamento Publico a Inova¢do no Brasil: contribuicio para uma distribui¢do regional mais equilibrada?
Planejamento e  politicas  publicas, n. 52, jan./jun. 2019, p. 356. Recuperado de:
http:/ /www.ipea.gov.bt/ppp/index.php/PPP/atticle/download/796/512.

115 SANTANA, José Ricardo de; TEIXEIRA, André Luiz da Silva; RAPINI, Mércia Siqueira; ESPERIDIAO, Fernanda.
Financiamento Publico a Inova¢do no Brasil: contribuicio para uma distribui¢do regional mais equilibrada?
Planejamento e  politicas  publicas, n. 52, jan./jun. 2019, p. 373. Recuperado de:
http:/ /www.ipea.gov.bt/ppp/index.php/PPP/atticle/download/796/512.
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Institucionalidad en materia de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacién, mediante
la creacién del propio Ministerio, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento
e Innovacién y la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion, que
cuentan con herramientas de planificacién, financiamiento y fiscalizacién del uso de los
recursos publicos destinados al fomento y financiamiento de la investigacioén, desarrollo,

creacion y transferencia de tecnologia.

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo (“ANID”), continuadora
legal Ia Comision Nacional de Investigacion, Ciencia y Tecnologia (“CONICYT”) administra
los fondos correspondientes a concursos publicos de I+D, como asimismo becas para
estudios de posgrado en Chile y el extranjero. En este sentido, el Decreto con Fuerza de Ley
N° 33/1981 del Ministetio de Educacién, que regula el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico y Tecnologico (“FONDECYT”), establece el financiamiento mediante la
asignacion de fondos de libre disponibilidad para a personas o instituciones mediante

concurso publico. La ANID asigna estos fondos y fiscaliza su uso.

Finalmente, la Corporaciéon de Fomento de la Produccién, (“CORFO”) también otorga
beneficios como créditos blandos y subsidios a la Innovacién y Desarrollo, contemplando
asimismo el fomento de transferencia de tecnologia mediante programas como “Retos de
Innovacién de Interés Publico” orientado a organismos publicos, el programa “Bienes
Publicos Regionales 2019” que cofinancia proyectos que resuelvan fallas de mercado, o el
“Programa de Difusién Tecnoldgica Regional” que fomenta mediante cofinanciamiento el

diagnostico y adquisicion de tecnologia para MIPYMES.

D.1.3.1. monto legal de la reduccion, exencién y/o subsidio y afio desde el cual existe

el beneficio.

A nivel de la LIR, se contempla en su articulo 31 N° 11 la posibilidad de deducir como gasto
los desembolsos efectuados por una sociedad en la investigacion cientifica y tecnoldgica que
vaya en interés de la empresa, aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del
ejercicio, pudiendo ser deducido en 6 afios consecutivos. Esta norma permite otorga una

mayor flexibilidad en la reduccién de gastos tributarios.

Por otro lado, si bien por regla general las rentas de fuente chilena obtenidas por
contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile se encuentran gravadas con un impuesto
de retencién de tasa 35%, la LIR contempla un tratamiento mas beneficioso para los pagos
efectuados al exterior por conceptos que guardan relacién con la transferencia tecnologica, a

saber: (i) un 15% por obras de ingenierfa o técnicas y los servicios profesionales o técnicos;
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(i) un 15% o un 30% a regalias y otros pagos por patentes, modelos y disefios; y (iii) una
exencion de dicho impuesto respecto de pagos por el uso de programas computacionales

estandar.

Asimismo, con el objeto de promover el emprendimiento e innovacién tecnolégica, la Ley
N° 21.210 del 2020 sobre modernizacion del sistema tributario incorporé una modificacién
ala LIR en virtud de la cual no se entenderan como entidades relacionadas con una pequefia
o mediana empresa (para efectos del computo de los limites para beneficiarse del régimen
tributario que beneficia a dichas empresas) aquellas entidades que participen en ella o la
financien con ese fin. Para estos efectos, el acuerdo en que conste la participacion o
financiamiento de la entidad en la pequefia o mediana empresa debe estar previamente
certificado por CORFO vy tener por finalidad apoyar la puesta en marcha, el desarrollo o

crecimiento de emprendimientos o proyectos de innovacion tecnologica.

Por su parte, la Ley de Incentivo Tributario I+D permite acceder a un crédito fiscal en contra
del impuesto de primera categoria del articulo 20 de la LIR, el equivalente al 35% del total
de las inversiones efectuadas conforme a un contrato de investigaciéon y desarrollo
debidamente acreditado por la CORFO, con un tope de 15.000 UTM en cada ejercicio (art.
5°). Asimismo, es posible rebajar el 65% restante como gasto necesario para producir la renta,
independiente del giro de la empresa (lo que constituye una flexibilizacion de la deducibilidad
como gasto). El contrato debe ser celebrado con un Centro de Investigacion certificado por

CORFO y contar con una cuantia mayor a 100 UTM.

Ambos beneficios, crédito e imputaciéon a gasto, atienden la obligacién de impuesto de

primera categoria.

Mismo beneficio se otorga sobre Proyectos de Investigaciéon y Desarrollo que sean
certificados por CORFO. Se consideran en esta categorfa actividades de Investigaciéon y

Desarrollo que sean relevantes para el pais y se lleve a cabo en territorio nacional.

Ambos beneficios no excluyen otras ayudas estatales y operan sobre la base del gasto

efectivamente realizado por el beneficiario.

D.1.4 Colombia

La normativa colombiana consagra tres tipos de beneficios tributarios que se relacionan con
la transferencia de tecnologfa. La deduccion, el descuento y la exclusién del pago del

impuesto al valor agregado. La tabla a continuacién, detalla estos beneficios.
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Tabla 2. Tipos de beneficios a la transferencia de tecnologia en Colombia.

Deduccion

El art158-1 del estatuto tributario establece:

ART. 158-1. DEDUCCION POR DONACIONES E
INVERSIONES EN INVESTIGACION, DESARROLLO
TECNOLOGICO E INNOVACION. las inversiones que se
realicen en investigacion, desarrollo tecnolégico e innovacién, de
acuerdo con los criterios y las condiciones sefialadas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia e
Innovaciéon (CNBT), seran deducidles en el periodo gravable en que
se realicen. Lo anterior, no excluye la aplicacion del descuento de que
trata el articulo 256 del Estatuto Tributario cuando se cumplan las

condiciones y requisitos alli previstos.

En este caso, una deduccién implica que, al momento del calculo del
impuesto a pagar, la inversioén en tecnologia es tenida en cuenta como

un gasto del periodo grabable y no como una ganancia

Descuento

El art 256 del estatuto tributatrio establece:

ARTICULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES
REALIZADAS EN INVESTIGACION, DESARROLLO
TECNOLOGICO O INNOVACION. <Ver Notas del Editor>
<Articulo modificado por el articulo 171 de la Ley 1955 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> Las personas que realicen inversiones en
proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia y Tecnologia en Innovacién como de
investigacion, desarrollo tecnolégico o innovacién, de acuerdo con los
criterios y condiciones definidas por dicho Consejo, tendran derecho
a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor
invertido en dichos proyectos en el periodo gravable en que se realiz6

la inversion. (...)
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En este caso, el descuento quiere decir que aquello que se invierta en
actividades I+D sera descontado de la suma total que se tributa por

impuesto de renta.

NOTA. La deduccién y el descuento no son excluyentes.

Ley 2010 de 2019 (Reforma tributaria) Articulo 476. Servicios
excluidos del impuesto a las ventas -IVA. Se exceptian del
impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados

Exclusiéon de | explicitamente a continuacion:

IVA 20. Adquisicién de licencias de software para el desarrollo

comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la
reglamentaciéon expedida por el Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y Comunicaciones.

21. Suministro de paginas web, servidores (hosting),

computacion en la nube (cloud computing).

D.1.4.1 Financiamiento publico.

En la ley 1955 de mayo 25 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020) se establecen

los siguientes mecanismos de financiacion para programas de investigacion:
- Lineas de crédito

El Articulo 165 establece lineas de crédito para inversion en actividades de ciencia, tecnologia
e innovacion. El mismo indica que “Podran destinarse recursos publicos que pertenezcan a
fondos de Ciencia, Tecnologia e Innovacién para apalancar inversion privada en actividades
de Ciencia, Tecnologfa e In-novacion, haciendo uso de lineas de crédito a través de entidades

financieras de segundo piso”.

Como apoyo a estas entidades se crearan centros de dinamizacion financiera que direccionen
e incentiven a las empresas para acceder y obtener los recursos publicos existentes para fines

de ciencia, tecnologia e innovacion.

59



De igual forma, desde el 2018 Bancéldex'"’, banco encargado de promover el crecimiento
empresarial y el comercio exterior de Colombia, cuenta con una linea de financiaciéon

exclusiva de los proyectos I+D+i, dicha linea otorga créditos de las siguientes caracteristicas:

Tabla 3. Lineas de crédito de Bancéldex

Personas juridicas con animo de lucro, empresas de todos
los segmentos con al menos 2 afios de facturacién, que
tengan proyectos de Investigacion, Desarrollo Tecnologico
e Innovaciéon aprobados por MINCIENCIAS, para lo cual
Beneficiarios deberan presentarse a la convocatoria publica 817. Innovar
tiene su crédito — Linea de Financiacién de I+D+i de esa

entidad

La empresa debera presentar al intermediario financiero'"” la
certificacion expedida por MINCIENCIAS que la acredite
como elegible de la convocatoria mencionada, para ser
beneficiaria de la linea e igualmente presentar firmada por
Representante Legal, la comunicacion del anexo 1 de esta

circular.

Destinacion De | Los recursos podran destinarse a todos los costos, gastos e
Los Beneficios inversiones incluidas en el proyecto de Investigacion,
Desarrollo  tecnolégico e Innovacién, aprobadas por

MINCIENCIAS, segun los Términos de Referencia de la

convocatoria.
Amortizacion a Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.
Capital
Plazo Hasta 4 afios

116 Bancoldex, es una institucion creada para promover la productividad y competitividad del sector empresarial
en Colombia a través de la innovaciéon, modernizacioén e internacionalizacion de las empresas de todos los
tamafios, en un marco de sostenibilidad financiera y responsabilidad social. A su vez, Bancéldex es un Banco
de segundo piso, esto quiere decit que sus recursos de crédito no son desembolsados directamente a los
empresarios, sino que se apoyan en intermediarios financieros para el desembolso de estos recursos: Bancos
comerciales, corporaciones financieras, compafifas de financiamiento, cooperativas de ahorro y crédito, ONG
financieras, fondos de empleados y corresponsales bancarios en el exterior.

117 Los intermediarios son los bancos, corporaciones financieras, compafifas de financiamiento y cooperativas
financieras de primer nivel
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Periodo De Gracia | Hasta 1 ano

A Capital

tasa de interés al | Libremente negociable entre el empresatio y el

empresario intermediario financiero

Monto Maximo | Para microempresas, pequefas y medianas empresas: Hasta
Por Empresa COP 800.000.000 (ochocientos millones de pesos) Para
grandes empresas: Hasta COP 700.000.000 (setecientos

millones de pesos)

Prepagos Seran permitidos y no habra comisién de prepago. El aviso
del prepago debe hacerse a Bancoéldex con una anticipacion
no menor de dos (2) dfas habiles a la fecha en que se

efectuara el mismo

Garantias Con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos ofrecidos
en este cupo de crédito, las Mipymes beneficiarias podran
hacer uso de las garantias establecidas por el Fondo

Nacional de Garantias.

D.1.4.2. Descuentos en la constituciéon de sociedades de ciencia y tecnologia.

El articulo 166 establece los beneficios para la constituciéon de empresas de desarrollos

tecnolégicos innovadores. Esta disposicion indica que:

“Quienes se propongan implementar desarrollos tecnoldgicos innovadores para realizar actividades
propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, podrdn constituir una de estas
entidades y obtener un certificado para operar temporalmente, de acuerdo con las condiciones,
requisitos y requerimiientos prudenciales, incluyendo la determinacion o aplicacion de capitales
minimos, de acuerdo con la reglamentacion que para el efecto expida el Gobierno nacional. Dicho
certificado de operacion temporal no excederd de dos (2) arios y podri ser revocado en cualquier

momento por la Superintendencia Financiera.

La Superintendencia Financiera antorizard la constitucion de estas entidades y otorgard el
respectivo certificado de funcionamiento, conforme al procedimiento que se establezca para el efecto.

En desarrollo de esta disposicion, el Gobierno nacional podrd determinar los montos minimos de
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capital que deberdn acreditarse para solicitar la constitucion de las entidades sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual podra estar diferenciado en funcion
de las operaciones antorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos del

numeral 2 del articulo 53 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero.

Pardgrafo 1°. Con sujecion a las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que establezca
la reglamentacion a la que se refiere el presente articulo, las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia podran implementar desarrollos tecnoldgicos innovadores
para  probar temporalmente nuevos productos o servicios, bajo la supervision de dicha

Superintendencia, por el término indicado en este articulo.

Pardgrafo 2°. El Gobierno nacional a través de la Comision Intersectorial para la Inclusion
Financiera articulari las medidas y politicas tendientes a desarrollar mecanismos de financiacion
para empresas y emprendedores, con el propdsito de evitar duplicidad y que se disesien instrumentos

adecnados para las diferentes etapas de desarrollo empresarial.

De igual forma, el ministerio de ciencia y tecnologia por medio de MINCIENCLAS cred el
reconocimiento de “Empresa Altamente Innovadora” que son aquellas Empresas constituidas en
Colombia que realizan de manera sistematica, actividades conducentes a la innovacion, mediante
procesos claramente establecidos, recursos asignados y resultados verificables. Estas empresas deben

acreditar:
1. Un tiempo de creacion minimo de tres (3) asios.

2. Un documento en el que la alta direccion formaliza la creacion de la Unidad de I+D+i

en la empresa y evidencia la realizacion sistemitica de la [+Di.

3. Una estrategia de I+D+i que involucra la razin y necesidad de la 1+D+1, la cual debe
estar debidamente documentada en el Plan estratégico. La estrategia deberd incluir un
proceso claro y definido para la gestion de actividades de I+D~+i y el portafolio de proyectos
de I+ D3, gue evidencia como la organizacion realiza procesos creativos para la generacion
de conocimiento e ideas que luego legan a la materializacion de los mismos en proyectos,
actividades de  vigilancia  tecnoldgica, inteligencia competitiva, la  transferencia  de
conocimiento, la planeacion, estructuracion, ejecucion y seguimiento de los proyectos (cartera

de proyectos de I1+D+i6 ), entre otras actividades de [+Di.

4. Una red de expertos y/ o potenciales aliados y otros actores del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion — SNCTel, claramente identificada y con quienes de
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manera conjunta desarrollan proyectos para el logro de las estrategias de I+D+i7 de la

empresa.

5. Un centro de costos independiente para las actividades y proyectos de 1+D+i, en el que
se evidencie la asignacion annal de presupuesto para los proyectos de investigacion, desarrollo
tecnoldgico o de innovacion y su ejecucion anual, estos centros de costos estan claramente

diferenciados de los procesos normales o “core business” de la empresa.

Las empresas que obtienen el reconocimiento de alta innovacion pasan a ser parte del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion — SNCTel”.

D.1.4.3. Monto legal de la reduccion, exencion y/o subsidio y afio desde el cual existe

el beneficio.

En Colombia, la Ley 1286 de 2009, en su articulo 31, cre6 el Consejo Nacional de Beneficios
Tributarios en Ciencia, Tecnologfa e Innovacion (en adelante CNBT), entidad encargada de
establecer los criterios para otorgar los beneficios tributarios concedidos por el gobierno en
materia de inversion en tecnologfa. De acuerdo con dichos criterios para que un individuo
pueda acceder a esta clase de beneficios debera presentar un proyecto conjunto con un actor

reconocido por MINCIENCIAS al CNBT.

El principal cambio en cuanto a la configuracioén de dichos beneficios se dio tras la Reforma
Tributaria aprobada en 2016 (Ley 1819 de 2010), ya que esta sefiala que la forma de aplicacién
del beneficio por inversiones en Ciencia, Tecnologia e Innovacion (CTel) dejarfa de ser una
deduccién de impuestos para convertirse en una combinacién entre deduccién y descuento
tributario. Con lo anterior, debe tenerse en cuenta que el beneficio ya no se aplicara sobre el
calculo de la renta liquida gravable, sino sobre el valor del impuesto a pagar. Esta
modificaciéon en la forma de aplicar el beneficio tributario facilita el seguimiento y
cuantificacion del ahorro por parte de las empresas. Actualmente, los beneficios tributarios

que otorga el gobierno estan consagrados en el articulo 158-1 y 256 del estatuto tributario.

Tabla 4. montos de los beneficios.

e [a deduccion estaba establecida desde la Ley 1286 de 2009,

e FElart 158-1 no establece ningiin monto para la deduccion

Deduccion
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e El descuento se establecié desde la Ley 1819 de 2016

Descuento e El 25% del valor invertido en dichos proyectos en el periodo

gravable en que se realiz6 la inversion. (...)

Monto del | Segun el crédito Bancoldex, el monto que se le prestara a pequefias y
créditos. | medianas empresas sera de COP 800.000.000 (ochocientos millones de
pesos), y para grandes empresas: Hasta COP 700.000.000 (setecientos

millones de pesos)

En Colombia el financiamiento publico en tecnologia se realiza por medio del fondo
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnologfa y la Innovacién, -Fondo Francisco
José de Caldas-, a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon —
MINCIENCIAS. Este un mecanismo financiero que le permite a MINCIENCIAS integrar
los recursos publicos, privados, internacionales y de donacién para financiar el desarrollo de
la Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon. El Fondo es un Patrimonio Auténomo con

MINCIENCIAS como tunico Fideicomitente y beneficiatio.

El Fondo es administrado por la Fiduprevisora, seleccionada por licitacion publica, a través
de un contrato de Fiducia Mercantil. Los Actos y Contratos que realice, se sujetan a las

normas de derecho privado subsidiariamente a las de Ciencia y Tecnologia.

De acuerdo con la Ley 1286 del anio 2009 el Fondo financia programas, proyectos, entidades
y actividades de Ciencia, Tecnologia e innovaciéon. Y dentro de los beneficios que ofrece
tanto al sector publico, como al privado, se encuentran: el aumento de los recursos destinados
a financiar Ciencia, Tecnologfa e Innovacion, la integracion de recursos publicos, privados,
internacionales para el desarrollo de proyectos, programas, actividades, instrumentos
financieros, fondos de capital, beneficios tributarios por inversiones en desarrollo cientifico
y tecnolégico, utilizacién de nuevos mecanismos para financiamiento de Ciencia, Tecnologia

e Innovacion, transparencia.

D.1.5 Meéxico.

Se lo considera parte del costo de produccion, es decir, se deduce de las utilidades. El Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) tiene programas de estimulos financieros y
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fiscales para apoyar proyectos de investigacion tecnologica en las empresas y en las
universidades; si estos proyectos requieren para su desarrollo importar o adquirir en el pais
tecnologfas o conocimientos técnicos se pueden incluir en el proyecto, sujetos a requisitos.

A partir del afio 2019 CONACYT restringe al maximo los programas con empresas en

general y la restriccion es plena respecto a empresas de mayoria de capital extranjero.

D.1.6 Peru.

En el Perd, se ha establecido un beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de
investigacion cientifica, desarrollo tecnolégico e innovacion tecnoldgica, mediante la Ley N°
30309, Ley que promueve la Investigaciéon Cientifica, Desarrollo Tecnolégico e Innovacion
Tecnolégica, y su modificaciéon, mediante el Decreto de Urgencia N°® 010-2019; este
beneficio consiste en que los contribuyentes que efectuen gastos en proyectos de
investigacion cientifica, desarrollo tecnolégico e innovacion tecnoldgica vinculados o no al

giro del negocio.

Mediante Ley N° 30018, Ley de Promocién del uso de la Informacién de Patentes para
fomentar la innovacién y la transferencia de Tecnologia, y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2016-PCM, se busca implementar bases de datos de
patentes de acceso libre y gratuito a fin de fomentar la innovacién y la transferencia de
tecnologfa para su aplicacion en el pais. Asimismo, en coordinacién con el Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Tecnologica (CONCYTEC) realiza la difusion en el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia (SINACYT) de la base de datos de informaciéon
técnica de patentes, de acceso libre y gratuito, que sirve para fomentar la innovacién y

transferencia tecnolégica para uso exclusivo en el pais.

El Programa Nacional de Innovacién para la Competitividad y Productividad del Ministerio
de la Produccion se crea el 24 de julio del 2014, a través del Decreto Supremo N°003-2014-
PRODUCE, el cual en su articulo 2° establece que el objetivo general de este programa es
impulsar y consolidar la innovacién para incrementar la competitividad y productividad de
las empresas, sectores y economia en su conjunto. Asi también, el articulo 3° del mismo
marco normativo detalla los objetivos especificos del programa, los cuales son: incrementar
la innovacién en los procesos productivos empresariales, impulsar el emprendimiento
innovador, facilitar la absorciéon y adaptacion de tecnologias para las empresas. Asimismo,
en el afio 2018, el Ministerio de la Producciéon del Pera (PRODUCE) y el Ministerio de
Pymes y Startups de la Republica de Corea (MSS) suscribieron un acuerdo de cooperacion

por dos afios para el establecimiento del Programa de Intercambio Tecnoldgico Pert — Corea

65



(PKTEC), el cual permitira conectar a empresarios peruanos con tecnologia realizada a su
medida y asi mejorar su productividad. Con este acuerdo, empresas coreanas transferirin

tecnologfas a las pequefias y medianas empresas (Pymes) peruanas.

Ademas, se ha constituido el Consejo Nacional de Competitividad y Formalizacion (CNCF),
el cual es una comisiéon de coordinacién que busca mejorar la capacidad del Pera para
competir en el mercado internacional, por eso une los esfuerzos, tanto del sector publico
como del privado y de la academia, con el fin de priorizar acciones y promover reformas de
impacto en competitividad. E1 CNCF fue creado en el afio 2002 y luego en el afio 2009 paso
a ser adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas; En ese sentido, el CNCF presenta el
Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (PNCP), que busca atender los
desafios que actualmente enfrenta el Pert en su transito hacia un pais moderno. Es asi que
como objetivo prioritario N° 3 el PNCP establece el “generar el desarrollo de las capacidades
para la innovacion, adopcién y transferencia de mejoras tecnolédgicas”, en donde se tienen
medidas de politica como: Medida 3.3. impulsar la Ley 30309 a través de mayores incentivos
y la simplificacion de procedimientos para el acceso al instrumento, de forma que en el 2025
se incremente el numero de empresas que usen el incentivo I+D. Medida 3.6 busca articular
los servicios a las MYPES que se ofrecen mediante el Programa Nacional Tu Empresa, con
los de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), y los servicios de los Centros de
Innovacién Productiva y Transferencia Tecnoldgica (CITE). Paralelamente, a partir del
establecimiento de agendas de investigacion sectoriales, se impulsaran y fortaleceran los
servicios que brindan las CITE en diversas cadenas productivas y la manera como los
servicios que se impulsan en estas tienen un impacto en la productividad, con ello se busca
que al 2030 el Sistema integre los servicios de CDE y CITE y Agendas de Investigacion al
100%.

El CONCYTEC, en colaboracion con diferentes instituciones gubernamentales,
instituciones de investigacioén y representantes del sector privado, ha elaborado el Programa
Especial de Transferencia y Extensiéon Tecnoldgica - PETT, el cual se orienta a generar las
condiciones necesarias para el desarrollo de la transferencia tecnolégica en el pafs;
planteandose los siguientes objetivos: i) promover una mayor vinculaciéon entre los centros
de investigaciéon y el sector productivo, if) generar las capacidades necesarias en los RRHH
para una adecuada gestiéon de la transferencia tecnoldgica, iif) promover los mecanismos
adecuados para el desarrollo institucional de la transferencia tecnoldgica, iv) generar y

promover capacidades para la explotacion de los resultados de investigacién. Ver en pagina
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siguiente los principales componentes y actividades que tiene el Concytec en relacién al

desarrollo de la transferencia de tecnologia.

Tabla 5. Prépositos y actividades de CONCYTEC'".

Proposito Componentes Actividades

Encuentro tecnologico
Misiones in country
Ferias tecnologicas
Foro de lideres academia — empresa
Proyectos de |+D+i colaborativa (academia - empresa)
Misiones tecnologicas
y suficientes mecanismos Asesorias tecnologicas
para la vinculacion Proyectos Asociativos de Transferencia Tecnologica para
academia - empresa Microempresas
Proyectos de Innovacién Productiva para Empresas Individuales
Laboratorios de innovacion mixtos
Apoyo a la creacion de clister tecnoldgicos
Plataforma virtual de TT
Creacion de portafolio de transferencia tecnologica
Creacién de portafolio de demanda tecnoldgica
Talleres para la utilizacion de la plataforma virtual

Adecuados

Maestria en Pl y transferencia tecnologica
Diplomado en Pl y transferencia tecnologica
Cursos en Pl y transferencia tecnologica
Subvenciones pasantias nacionales en TT
Subvenciones pasantias internacionales en TT
h Acreditacion de prolesionales en Pl y transferencia tecnologica
la Transferencia Transferencia Tecnoldgica Conferencias virtuales en Pl y transferencia tecnologica
Tecnologica Red de especialistas en propiedad intelectual y transferencia
en el Pera tecnologica
(incluye registro de especialistas en plataforma virtual)
* Congreso Internacional en Pl y transferencia tecnolégica

Generar las
adecuadas
condiciones
para el Adecuadas capacidades en

* Evento de reconocimiento al impulso de actividades de proteccion
intelectual y transferencia tecnologica
Suficientes mecanismos ¢ Cursos de Ply TT para pregrado en Ciencias e Ingenieria.
e instrumentos para * Promocion de directivas que reconozcan las actividades de
el desarrollo de una transferencia tecnologica en los centros de investigacion
institucionalidad en * Asesorias especializadas en la elaboracion de politicas
materia de propiedad institucionales de Ply TT.
intelectual y de ¢ Elaboracién de manuales y normas técnicas en Ply TT.
transferencia tecnologica « Estudio de identificacion de trabas normativas que dificulten la
proteccion de la Ply TT.
* Creacion y fortalecimiento de OTT.

Proyectos de desarrollo de prototipo y empaquetamiento
tecnologico
Financiamiento de patentes nacionales
Financiamiento de patentes internacionales via PCT
Créditos blandos para proyectos de TT
para explotacion Proyectos de Validacion y Empaquetamiento de Innovaciones
de resultados de Incorporacion de Recursos Humanos Altamente Calificados en
Empresas
ANEStORC Proyectos de innovacién multidisciplinarios
Ideas audaces
Compelencia de Impacto Global
Capital semilla para EBT (prueba de conceplo)
Capital inicia EBT (Inicio de produccién y comercializacion)
Créditos blandos para EBT
Atraccién de fondos de capital de riesgo

Suficientes condiciones

118 FUENTE: CONCYTEQ, https://pottal.concytec.gob.pe/index.php/programas-especiales-de-sopotte-de-
cti/ programa-especial-de-transferencia-y-extension-tecnologica
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El 5 de enero de 2009, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologfa e Innovacién Tecnoldgica
(CONCYTEC) y el Centro para el Desarrollo Tecnolégico Industrial (CDTI) de Espana
renovaron el Convenio de Colaboracién, acordando promover el desarrollo de proyectos
conjuntos de caracter innovador desde el punto de vista tecnolégico entre empresas e
instituciones de ambos paises en las siguientes areas: i) agricultura, agroindustria y
agroexportacion, ii) forestal maderable y manufactura, iii) acuicultura y pesca, iv) fibras,
textiles y confecciones, v) minerfa, metalurgia y metalmecanica, vi) turismo y artesania, vii)
educacion, viii) salud y nutricidn, ix) seguridad, x) recursos hidricos, xi) energfa, xii) cambio
climatico y desastres naturales, xiii) biotecnologfa, biomedicina y farmacia, xiv) tecnologias
de la informacion, de las telecomunicaciones y del conocimiento, y, xv) nuevos materiales y
nanotecnologfa. El financiamiento y plazos otorgados son: FONDECYT otorga a las
empresas peruanas cuyos proyectos hayan sido seleccionados un monto maximo de
financiamiento de S/ 427,500 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos soles). El plazo
maximo de ejecucion del proyecto es de 24 meses. Financiados 2019: 2 proyectos con S/.
427 500.00; Financiados 2018: 2 proyectos con S/. 427 500.00; Financiados 2017: 1 proyecto
con S/. 427 500.00. El total asignado para la convocatoria 2019 es de: S/. 2 137 500.00

Finalmente, Innovate Perd del Ministerio de la Produccién cofinancia proyectos de
innovacién empresarial, desarrollo productivo, emprendimiento e instituciones del
ecosistema, a través de concursos nacionales. En ese sentido, el Concurso Fortalecimiento
Estratégico de Centros de Extension y Transferencia Tecnologica (CET) buscara ampliar y
mejorar la oferta de servicios de asesoramiento y apoyo al desarrollo tecnolégico y de
innovacién de las empresas peruanas, mediante la expansion y consolidacion de centros de

extension tecnologica.

D.1.6.1. monto legal de la reduccion, exencién y/o subsidio y afio desde el cual existe

el beneficio.

Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley N° 30309, Ley que
promueve la Investigacion Cientifica, Desarrollo Tecnolégico e Innovaciéon Tecnoldgica, y
su modificacién, mediante el Decreto de Urgencia N° 010-2019;podran acceder a las

siguientes deducciones:

a) Los contribuyentes cuyos ingresos netos no superen dos mil trescientas Unidades
Impositivas Tributarias (2300 UIT) y que efectien gastos en proyectos de investigacion

cientifica, desarrollo tecnoldgico y/o innovacion tecnoldgica, vinculados o no al giro de
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negocio de la empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 3 de la Ley,

pueden acceder a las siguientes deducciones:

a.1) 215%: Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros
de investigacién cientifica, de desarrollo tecnolégico o de innovacién tecnoldgica

domiciliados en el pais.

a.2) 175%: Si el proyecto es realizado mediante centros de investigacion cientifica, de

desarrollo tecnolégico o de innovaciéon tecnoldgica no domiciliados en el pafs.

b) Los contribuyentes cuyos ingresos netos superen dos mil trescientas Unidades Impositivas
Tributarias (2300 UIT) y que efectien gastos en proyectos de investigacion cientifica,
desatrollo tecnoldgico y/o innovacion tecnoldgica, vinculados o no al giro de negocio de la
empresa, que cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 3 de la presente Ley,

pueden acceder a las siguientes deducciones:

b.1) 175%: Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros
de investigacién cientifica, de desarrollo tecnolégico o de innovacién tecnoldgica

domiciliados en el pais.

b.2) 150%: Si el proyecto es realizado mediante centros de investigaciéon cientifica, de

desarrollo tecnolégico o de innovaciéon tecnolédgica no domiciliados en el pafs.”
Base legal: art 1° de la Ley N° 30309

Asimismo, el articulo 2 de la mencionada Ley establece que tendrian este Derechos, los
contribuyentes respecto de los proyectos de investigacion cientifica, desarrollo tecnolégico e
innovacién tecnoldgica que se inicien a partir del 20106, siempre que sobre aquellos no se
realicen deducciones al amparo del inciso a.3) del articulo 37 de la Ley del Impuesto a la

Renta.

Ahora bien, el articulo 3°, da a conocer la existencia de una deduccion adicional de 50%,
75% o 115% de los beneficios fiscales, estableciendo los requisitos minimos que debera

cumplir el contribuyente para acceder a ellos.

La Disposicion Complementaria Transitoria Unica, de la Ley N° 30309, los gastos de
investigacion cientifica, tecnolégica e innovacion tecnolégica a que se refiere el inciso a.3)
del articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, antes de la modificacién efectuada por la
presente Ley, que hayan devengado en los ejercicios 2014 o 2015, y que correspondan a

proyectos de investigacion cientifica, tecnoldgica e innovacion tecnolégica iniciados antes del
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2016 pueden ser deducidos en el ejercicio 2016, siempre que estos no hayan sido calificados

por el Concytec o haya beneficios fiscales.

Adicionalmente, el Ministerio de Economia y Finanzas, mediante Dectreto Supremo N° 326-
2015-EF, ha establecido el monto total anual, que las empresas que se acojan a esta beneficio
podran exceder en conjunto en cada ejercicio. Cabe resaltar que para las microempresas y

pequenas empresas se destinara como minimo el 10% del monto maximo total anual

deducible.

B.3.  En caso de existir programas de financiamiento publico, indicar los montos

destinados en los ultimos cinco afios para tales fines.

El presupuesto total del Programa Especial de Transferencia Tecnolégica contempla
actividades que vienen siendo financiadas por PRODUCE y CONCYTEC por medio de
INNOVATE Pera y CIENCIACTIVA, respectivamente. Asi mismo, entidades como
INDECOPI y los Gremios empresariales que forman parte del Comité del Programa realizan
actividades de formacién y promocion de la propiedad intelectual y transferencia tecnologica,
contribuyendo presupuestalmente a las actividades del Programa. Dicho presupuesto tiene

una duracién de 6 afios, desde el 2016 al 2021.

D.1.7 Uruguay.

Para la eleccion de los instrumentos descriptos en este apartado se consideraron si

expresamente la transferencia de tecnologia era parte de las bases de los llamados.

Este apartado podria ampliarse en funcién de la definicién de transferencia de tecnologia que
se adopte, en tanto Uruguay tiene una gran variedad de instrumentos de fomento de
empresas y negocios que también podrian estar alcanzados, como por ejemplo, los
instrumentos que fomentan la incorporacién de infraestructura o equipamientos, la

contratacion de profesionales o consultores, la certificacion, etc.
D.1.7.1. Beneficios fiscales (reducciones o exenciones impositivas, subsidios)

Ley de inversiones No. 16.906. La ley de inversiones establece beneficios que actian como
un autofinanciamiento, mejorando en forma sustancial el retorno de la inversién. Podran
acceder a estos programas empresas radicadas en territorio nacional que sean contribuyentes
de IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Econdémicas), cualquiera sea su giro
(comercio, servicios, industria, hotelerfa y turismo); estando particularmente comprendidas

inversiones en tecnologias limpias e inversiones en I+D+i, entre otras.
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A través de esta ley los proyectos podran ser declarados de Interés Nacional y asi acceder a
importantes exoneraciones en el pago de sus impuestos: Impuesto a la Renta (IRAE),
Impuesto al Patrimonio (IP), IVA compras y Tributos e Impuestos de Importacion en

determinadas condiciones.

Los beneficios fiscales se obtienen mediante el compromiso en una matriz de indicadores en
la cual son se valora especialmente inversiones en innovacion e investigacion, inversiones en
eficiencia energética, nivel tecnolégico de los productos, formacion continua y capacitacion

del personal, entre otros.

Dependiendo del puntaje de la matriz la exoneraciéon del Impuesto a la Renta (IRAE) podra
ubicarse entre el 20% y el 100% de la inversion ejecutada, el plazo para el uso de ese beneficio
también dependera del puntaje siendo el minimo de 3 afios. Anualmente la empresa podra
exonerar hasta un maximo del 60% del IRAE generado, en funcién de las inversiones que
tenga ejecutadas. La exoneracion del Impuesto al Patrimonio (IP) es sobre el 100% de las

inversiones promovidas en el proyecto, por 8 afios en Montevideo y 10 afos en el Interior.
El IVA compras de la obra civil se podra exonerar en un 100%.

Los Tributos e Impuestos de importacion podran exonerarse hasta en un 100% cuando los
bienes no sean competitivos de la industria nacional y segun el sector de actividad sera el

alcance del beneficio.

D.1.7.2. Reduccién en costos de registro, sistemas de PatentBox (incentivos
fiscales en la transmision de ciertos derechos de patentes o bienes

intangibles).

El art. 338 de la ley 19.355 (reglamentado por el Decreto 158/017) faculta al Ministerio de
Industria, Energfa y Mineria -a través de la Direccién Nacional de la Propiedad Industrial- a
disminuir las tasas por los servicios que presta, aplicando descuentos de hasta un 90% (noventa por
ciento) sobre las mismas a instituciones publicas, pequefias y medianas empresas,
asociaciones y agrupaciones de productores, cooperativas, inventores independientes y centros de
investigacion, a fin de fomentar la politica nacional en materia de desarrollo de la industria, la

ciencia, tecnologfa e innovacion.

En tal sentido, las inscripciones de transferencias, contratos de cesion y licencia de tecnologfas
realizadas, por alguno de los sujetos mencionados, reciben el beneficio econémico y abonan tasas

sensiblemente menores a tales efectos.

D.1.7.1. Programas de asistencia técnica, financiamiento publico (ya sea por
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medio de inversién u otorgamiento de créditos, etc.

Agencia Nacional de Investigacion e Innovacién (ANIL): La ANII es una entidad gubernamental,
creada en el ano 2007 por Ley No. 18.084 con el objetivo de promover la investigacion y la
aplicacién de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del pais. En lo que respecta
a transferencia tecnoldgica, la ANII pone a disposicién del publico fondos a través de diversos

programas de incentivo cuyos objetivos son de una amplia variedad.

Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de transferencia tecnolégica, se destacan los

siguientes programas:

i. Alianzas para la innovacion:

Apoyo a la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnolégico o de innovaciéon en forma
asociada entre actores del sector empresarial y actores del sector académico. La alianza se forma
cuando una empresa requiere solucionar problema mediante una instituciéon generadora de

conocimiento que realice actividades de investigacion y desarrollo.

Tienen prioridad los proyectos formados por mas de un actor en el ambito empresarial, que
compartiran riesgos y beneficios. En cada propuesta debera aclararse el rol de cada

institucion, como demandante o como generador de conocimiento.
Se financia hasta el 70% de los proyectos por un maximo no reembolsable de UYU 6.000.000.

ii. Investicadores + Inversores:

Financiacioén del desarrollo de prototipos, la valorizacion y transferencia de resultados de
investigacion llevados a cabo por centros de investigacion al sector productivo, para que
puedan transformarse en productos, servicios o procesos innovadores que tengan un potencial
impacto en el mercado, mediante la inversion de capitales privados en conjunto con el apoyo de

ANIL
Se financia hasta el 70% de los proyectos por un maximo no reembolsable de UYU 3.840.000.

Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

La ANDE fue creada en el afio 2009, por Ley 18.602 y tiene por finalidad contribuir al desarrollo
econémico productivo, en forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y
territorial. Disefia programas e instrumentos eficaces, eficientes, transparentes, con especial

énfasis en la promocion de las micro, pequefias y medianas empresas.

En lo que respecta a transferencia tecnoldgica, la ANDE presenta varios programas de incentivo

cuyos objetivos son de una amplia variedad.
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Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de transferencia tecnolégica, se destacan los

siguientes programas:
1. Programa integral de adecuacién tecnoldgica:

El objetivo principal del programa es disminuir la brecha tecnoldgica de las pymes a partir
de la articulacién de varias instituciones, de modo de ofrecerles un apoyo integral al
proceso de mejora de la productividad. Este proceso, en el que los aspectos tecnolégicos
son centrales, requiere atender simultineamente otras dimensiones del negocio, como
pueden ser la diversificacion de mercados y productos, el aumento de las ventas y
rentabilidad, la incorporacion de procesos y tecnologias ambientalmente amigables, y la

reconversion de procesos.
1. Programa de desarrollo de proveedores:

A través de este programa se promueve el desarrollo de capacidades en mipymes
proveedoras de grandes empresas, y se apoya la integraciéon de nuevas, mediante la
identificacién de oportunidades de negocios para la empresa tractora y las proveedoras que
incrementen su productividad, competitividad y mejoren el ambiente de negocios. El
programa incentiva los vinculos entre empresas, identificando oportunidades de mejorar
los negocios entre empresas tractoras y proveedoras, y generando una relacién de

confianza de largo plazo.

ANDE cofinancia la implementacién del proyecto de desarrollo de proveedores aportando
hasta el 70% del monto total del proyecto y hasta $U 1.065.000 promedio por MIPYME

apoyada. El monto maximo de financiamiento serd de $U 10.650.000 por proyecto.

D.1.8 Venezuela.

En el caso de Venezuela, en 2017 la Asamblea Nacional Constituyente sanciono la Ley
Constitucional sobre Inversion Extranjera Productiva, mediante la cual derogé la Ley de
Inversiones Extranjeras de 2014. Esta Ley establece que la inversion extranjera podra
realizarse en cualquier area, sector o actividad econémica permitida por las leyes venezolanas.
Dicha Ley define la transferencia de tecnologia como el suministro desde el exterior de un

conjunto de conocimientos técnicos expresados o no en derechos de propiedad industrial,
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necesarios para la transformaciéon productiva, la prestacion de servicios y la comercializacion

de bienes!'".

También prevé la mencionada Ley la posibilidad de celebrar contratos de inversion extranjera
con nuevos inversionistas extranjeros, en los cuales se deben especificar las obligaciones
sobre transferencia de tecnologia, entre otros aspectos. El 6rgano rector en Venezuela debe
hacer las respectivas calificaciones con ocasiéon de los contratos aprobados y registrados,
conforme a los procedimientos, requisitos, vigencias y condiciones que establezcan las
normas reglamentarias. E] Ministerio del Poder Popular de Economia, Finanzas y Comercio
Exterior es el 6rgano rector responsable de la ejecucion de las inversiones extranjeras en
Venezuela, de conformidad con el Decreto Presidencial N° 4.310 de 2020. Los sectores de
la minerfa y los hidrocarburos, entre otros, estan sujetos a la legislacion especial. Ya que el
Decreto Presidencial N° 1.103 de 1990, establece que el entonces Ministerio de Energia y
Minas posee las funciones de organismo competente, respecto a las empresas, inversiones
extranjeras e importaciéon de tecnologia, que operan en el sector de los hidrocarburos,

petroquimico, carbonifero o minero y en sectores conexos'”.

La Ley de Impuesto sobre la Renta de 2015 contiene sus propias definiciones sobre asistencia
técnica y servicios tecnolégicos y el tratamiento fiscal que se les da. De acuerdo con esta Ley
los contratos de asistencia técnica comprenden el suministro de instrucciones, escritos,
grabaciones, peliculas y demas instrumentos similares de caracter técnico, destinados a la
elaboracién de una obra o producto, o la prestacion de un servicio, destinados a la venta. A
su vez, conforme a la misma Ley, los servicios tecnologicos consisten en ceder el uso y
explotacién de patentes de invencion, modelos, disefios industriales y todos aquellos

elementos técnicos susceptibles de ser patentados.

Los egresos por concepto de asistencia técnica o servicios tecnolégicos, pagados a favor de
empresas del exterior, sélo son deducibles cuando el contribuyente demuestre que tales
servicios no se prestan o pueden prestarse en el pafs. El contribuyente esta obligado a
presentar ante la Administracién Tributaria los recaudos que demuestren las gestiones
realizadas para lograr la contrataciéon de tales servicios en Venezuela. En los casos de
contratos de asistencia técnica y servicios tecnologicos prestados desde el exterior, en los

cuales no se discriminen los ingresos correspondientes a cada concepto, se presumira que el

119 Simon Herrera Celis, ‘Contratos de Transferencia de Tecnologfa En La Industria Petrolera Venezolana’
[2022] Derecho y Sociedad <https://www.detysoc.com/contratos-de-transferencia-de-tecnologia-en-la-
industria-petrolera-venezolana/>.

120 ibid.
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veinticinco por ciento de todo el ingreso corresponde a la asistencia técnica y el setenta y

cinco por ciento a servicios tecnologicos''.

Por otra parte, cuando exista un monto indiscriminado por concepto de asistencia técnica y
servicios tecnolégicos provenientes de actividades realizadas en el pais y en el exterior, se
considerara que el ingreso corresponde en un sesenta por ciento a servicios desde el exterior

y en un cuarenta por ciertos a servicios realizados en el pais.

C.2. Principales hallazgos sobre los incentivos a la transferencia de tecnologia.

A lo largo de la secciéon se han desarrollado los distintos incentivos previstos en las
legislaciones analizadas para la transferencia de tecnologia. A grandes rasgos se pueden inferir

distintas concluciones de lo expuesto.

En primer lugar, los paises han optado por establecer sistemas de descuento impositivo como
incentivo a la transferencia de tecnologfa. Como se puede apreciar, la deduccién del impuesto
sobre el valor agregado o sobre la renta son los principales mecanismos de incentivo a la
transferencia de tecnologia adoptados por estos paises. Sin embargo, en muchos casos, la
deduccién impositiva esta vinculada no so6lo a la transferencia sino también ala I+D. Ademas
cabe destacar que en aquellos casos donde la definicién de transferencia de tecnologia sea
amplia, la aplicacion de deducciones fiscales no necesariamente cumplira con el objetivo de

adopcion y difusién de tecnologias.

Segun UNCTAD, a través de estos incentivos se promueve la entrada de IED en general, de
la transferencia tecnolégica. Cuando el pais exportador adopta el método de los créditos
fiscales para evitar la doble imposiciéon, es evidente que una reduccion de la cuantia del
impuesto a pagar en el pafs de origen puede dar lugar simplemente a una reducciéon de la
cuantia del crédito que puede solicitarse en el pais de residencia, con el correspondiente
aumento de la cuantia del impuesto a pagar en el pais de origen. Por lo tanto, no parece tener
mucho sentido que los paises de acogida potenciales intenten atraer inversiones ofreciendo
incentivos fiscales o tipos impositivos generalmente bajos, ya que el beneficio del impuesto
que se deja de pagar, o que se "ahorra", no corresponderia al inversor sino al pais de origen

del inversor'?%,

121 ibid.
122 UNCTAD, ‘TAXATION AND TECHNOLOGY TRANSFER: KEY ISSUES’
<https://unctad.otrg/system/files/ official-document/iteipc20059ch3_en.pdf>.
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Segundo, otro de los incentivos destacados son las lineas de crédito con la finalidad de
adquirir bienes. Si bien esta politica esta enfocada en la transferencia de tecnologia mediante
la adquisicion de elementos que permitan el desarrollo tecnolégico, la misma, es
predominantemente doméstica no teniendo como finalidad el financiamiento directo de la

transferencia, entendida en sentido amplio.

Tercero, es posible concluir que todos los paises que forman parte del Estudio han adoptado
alguna forma de incentivo a la transferencia de tecnologia mediante estimulos fiscales. La

OCDE destaca la importancia de estas medidas:

““"La claridad, la coberencia y la previsibilidad son esenciales para ayndar a las empresas a tomar decisiones
de inversion en I+D basdndose en parte en los incentivos fiscales.... La permanencia de las desgravaciones
fiscales a la 1+D permite la planificacion de las empresas a largo plazo; las evaluaciones demuestran que los
incentivos fiscales a la I+D son mads eficaces cuando se ofrecen durante un periodo mis largo. Los regimenes

demasiado complejos -0 que cambian con frecuencia- actuardn como elemento disuasorio de las inversiones en

I+D 123

Sin embargo, utn queda por examinar si estas formas de incentivo han sido utiles para

fomentar que empresas transnacionales difundan sus tecnologias en estos paises.

Finalmente, formular una politica de incentivos implica dos decisiones basicas: qué empresas
o actividades deben recibir ventajas y qué forma deben adoptar esas ventajas. De lo expuesto

en esta seccion se pueden listar los siguientes incentivos:

- tipos reducidos del impuesto de sociedades para determinadas actividades o tipos de
empresas

- vacaciones fiscales (reduccién o exencion del impuesto durante un periodo limitado)

- créditos o desgravaciones a la inversion en bienes de capital

- deducciones o créditos por beneficios reinvertidos

- tipos reducidos de retencién sobre las remesas al pais de origen

- reduccion del impuesto sobre la renta de las personas fisicas y/o jutidicas.

- exencién o reduccion del IVA u otros impuestos sobre las ventas

- reducciones del impuesto sobre la propiedad

La mayorfa de estas formas de incentivo pueden utilizarse, y se utilizan, para promover la

transferencia de tecnologia, aunque algunas son claramente mas adecuadas que otras. En

123 OCDE, ‘Tax Incentives for Research and Development: Trends and Issues.’

76



particular es necesario focalizar en la cuestion de cémo hacer coincidir el tipo concreto de
incentivo con el objetivo o la meta elegida, y el uso generalizado de estimulos fiscales sugiere

que rara vez se presta suficiente atencion al disefio real de los incentivos a la inversion.

Estos incentivos en algunos sectores tecnolégicos pueden implicar que el inversor a adopte
una tecnologia inadecuada para asegurarse los privilegios fiscales, y las recompensas (en
términos de impuestos ahorrados) siendo desproporcionado con el csoto de la tecnologia

introducida.
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E) Regulacién contractual de la transferencia de tecnologia.

Al referirnos a la regulacién mediante contratos de la transferencia de tecnologia primero se
debe distinguir entre la transferencia de tecnologfa formal e informal. Por ejemplo, se define
la transferencia de tecnologia informal como un mecanismo que facilita el flujo de
conocimientos tecnolégicos a través de procesos de comunicacion informales que podrian
comprender la asistencia técnica, la consultoria o la investigaciéon en colaboracién. A
diferencia de los mecanismos formales de transferencia de tecnologfa, que suelen tener como
objetivo la transferencia de un resultado especifico de la investigacién, como una patente, los
mecanismos informales no lo hacen, y normalmente no se espera que lo hagan. En este
sentido, la transferencia de tecnologia formal se concibe como una forma de asignar derechos
de propiedad, mientras que éstos tienen mucha menos importancia en la transferencia de

tecnologfa informal'*.

Es decir, que los canales formales de transferencia de tecnologfa pueden desarrollarse
mediante diferentes métodos como la adquisicién o compra de equipos e intermediacién de
productos, o mediante diferentes figuras contractuales, no existe un contrato o acuerdo
estandar sino distintas formas contractuales que se adaptan a las distintas necesidades del
sistema cientifico tecnolégico del pais. En esta seccion se exploran los marcos normativos

que regulan los contratos que se utilizan para transferir tecnologfa.

E.1. Consideraciones generales respecto de las regulaciones contractuales en
materia de transferencia de tecnologia.
Guerrero indica que las figuras contractuales mas utilizadas para transferir tecnologfa son los
contratos de cesion, licencia, franquicia, operaciones de joint venturey los contratos de
ingenierfa. Ademas menciona que estos poseen caracteristicas comunes en todas estas
figuras, tales como su caracter sinalagmatico o bilateral, puesto que imponen derechos y
obligaciones reciprocas entre las partes contratantes; su duracion, ya que la mayoria de ellos
son de tracto sucesivo al establecer prestaciones reiteradas, tales como el pago
de royalties establecidos en funcién de diversos criterios, como niveles de venta, dividendos

obtenidos o unidades producidas, y su caracter intuito personae, toda vez que se llevan a cabo

124 Albert N Link, Donald S Siegel and Barry Bozeman, ‘An Empirical Analysis of the Propensity of Academics
to Engage in Formal University Technology Transfer’ in David Audretsch and Albert Link, Unzversities and the
Entrepreneurial Ecosystem (Edward Elgar Publishing 2017)
<https://www.elgaronline.com/view/9781786432780.00014.xml> accessed 12 de Abril 2022.
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atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor, cuanto del receptor de la

tecnologfa objeto del acuerdo'”.

Este autor ademas establece sub-categorias: los contratos de transferencia de tecnologfa con
causa simple, y la segunda, aquellos con causa compleja. Los contratos de transferencia de
tecnologfa con causa simple tienen como fin lograr la autorizaciéon de uso, o el cambio de
titularidad de un conjunto de conocimientos tecnolégicos protegido por la disciplina de la
propiedad industrial e intelectual, mientras que en los contratos con causa compleja dicha
autorizacion o cambio de titularidad es solo uno de los diversos elementos dirigidos a la

consecucion de un fin especiﬁcom’.

Dentro de los contratos mas utilizados, la licencia, tiene un rol primordial, ya que permite la
mayor versatilidad al momento de establecer las normas entre las partes, lo que la convierte

en algo mas alld que una figura contractual. Guerrero, nuevamente, indica que:

“Aunque se esté ante un contrato de gran complejidad prestacional, siempre que se hable de transferencia de
tecnologia se estard frente a una autorizacion de uso, bien sea simple o reciproca de unos conocinzientos
tecnoldgicos protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual. Esta estructura, coincidente con la
de la licencia, constituye el nilcleo fundamental de los contratos con causa compleja, puesto que el elemento que
caracteriza un contrato de joint venture, uno de ingenieria o uno de franquicia, como herramienta para
levar a cabo una transferencia tecnoldgica, es la antorizacion de explotacion de unos conocimientos tecnoldgicos;
por lo tanto, salvo algunas consideraciones particulares que se deban realizar en casos concretos, el esquema
de los contratos de licencia serd aplicable a la mayoria de las figuras contractuales utilizadas para llevar a

cabo los procesos de transferencia tecnoldgica en el ambito internacional””’.

A continuacién se desarrolla la naturaleza juridica que tienen estos contratos en las
legislaciones de los paises en estudio, asi como también las principales caracteristicas de los
mismos.

E.2legislaciéon nacional los contratos de transferencia de tecnologia en los
paises en analisis.

E.2.1 Argentina.

No existe en el derecho argentino un cuerpo normativo especifico que regule en forma

integral los contratos de transferencia de tecnologia.

125 Ver en general Manuel Guertero Gaitan, Los contratos de transferencia internacional de tecnologia: América Latina,
Estados  Unides  y  la Unidn  Ewrgpea  (Universidad  externado  de  Colombia  2014)
<http://books.openedition.org/uec/1100> accedido 13 de Abril 2022.

126 jbid.

127 jbid.
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Por el contrario, en el derecho argentino buena parte de los contratos de transferencia de
tecnologfa resultan ser contratos “atipicos”. El articulo 970 del Cédigo Civil y Comercial
(CCyC) aprobado por ley 26.994 del 1° de octubre de 2014 (BO: 8 de octubre de 2014) se
refiere a los contratos atipicos (“innominados”) de la siguiente manera:

“Art. 970. Los contratos son nominados e innominados segiin que la ley los regule especialmente o
no. Los contratos innominados estin regidos, en el signiente orden, por:

a) la voluntad de las partes.
b) las normas generales sobre contratos y obligaciones.
¢) los usos y prdcticas del lugar de celebracion.

d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se

adecuan a su finalidad.”
En consecuencia, a partir de lo establecido en el inciso d) del articulo 970 del CCyC, a los
contratos innominados de transferencia de tecnologfa a los que le resulte aplicable el derecho
argentino (articulo 2609 CCyC), le seran aplicables las disposiciones de los contratos
nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad, cuando la situacién no
pueda ser definida en funcién de los factores enumerados en los incisos a) a c) del precitado

articulo.

A continuacién, se hara una revision del tratamiento juridico que reciben en Argentina los
contratos de transferencia de tecnologia mas usuales: 1) Cesién de derechos, 2) Licencia, 3)
Contrato de transferencia de know-how, 4) Franquicia, 5) Joint venture, y 6) Contrato de

ingenieria.

En cuanto a la cesion de derechos, este contrato se encuentra regulada en los articulos 1614
a 1631 del Cédigo Civil y Comercial (CCyC). El articulo 1614 presenta la siguiente definicion:
“Hay contrato de cesion cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican
a la cesion de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donacion, segin
que se haya realizado con la contraprestacién de un precio en dinero, de la transmisioén de la
propiedad de un bien, o sin contraprestacion, respectivamente, en tanto no estén modificadas

por las de este Capitulo.”

Cabe mencionar que, en el caso de la cesion de patentes de invencién y modelos de utilidad,
marcas, y disefios industriales, para resultar oponibles a terceros la cesiéon debe inscribirse en

el INPL

En lo que respecta al contrato de licencia, se trata de un contrato innominado en el derecho

argentino. La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad (Ley 24.481, T.O. por el Decreto
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260/1996) contiene en el capitulo V (“Transmisién y licencias contractuales™) del Titulo II
(“Patentes de invencion”) ciertas disposiciones (articulos 37 a 40) relacionadas con las

licencias de patentes y de modelos de utilidad industrial.
El contrato de know-how asimismo es un contrato innominado en el derecho argentino.

El contrato de franquicia comercial se encuentra regulado en los articulos 1512 a 1524 del
CCyC. El articulo 1512 brinda el concepto de la franquicia comercial en los siguientes
términos: “Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a
otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar
determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del
franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestacion continua

de asistencia técnica o comercial, contra una prestacion directa o indirecta del franquiciado.

El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas,
patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demas comprendidos en el sistema bajo
franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilizaciéon y transmision al franquiciado en los

términos del contrato.

El franquiciante no puede tener participacién accionaria de control directo o indirecto en el

negocio del franquiciado.”

Es de notar que el articulo 1524 del CCyC establece que las disposiciones relativas a la
franquicia comercial resultaran, en cuanto sean compatibles, aplicables a las franquicias
industriales, en los siguientes términos: “Las disposiciones de este Capitulo se aplican, en
cuanto sean compatibles, a las franquicias industriales y a las relaciones entre franquiciante y

franquiciado principal y entre éste y cada uno de sus subfranquiciados.”

En lo que respecta a los contratos de joznt venture o colaboracion empresaria, el CCyC contiene
una regulacion especifica en los articulos 1442 a 1478. Dentro de esta categoria general
quedan incluidos los contratos de Negocio en Participacion (arts. 1448 a 1452), Agrupacion
de Colaboracién (arts. 1453 a 1462), Uniones Transitorias (arts. 1463 a 1469), y Consorcios
de Cooperacion (arts. 1470 a 1478).

Enlo que respecta alos contratos de asistencia técnica, ingenierfa o consultoria, la Resolucion
INPI P-328/2005 -de caricter interpretativo- en su articulo 5° indica que se entendera como
asistencia técnica, ingenieria y/o consultoria a los fines previstos en la legislacién impositiva,
a aquellas prestaciones que se cumplan bajo la forma de locacién de obra o servicios, en la

medida que impliquen un conocimiento técnico aplicado a la actividad productiva de la
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contratante local y la transmision a ésta o su personal de dicho conocimiento, ya sea en todo
o en parte del mismo, mediante capacitacién, recomendaciones, guifas, indicaciones de
mecanismos o procedimientos técnicos, suministro de planos, estudios, informes o
semejantes, siempre que su contraprestacion se abone en forma proporcional a los trabajos,
que deberan ser previamente determinados en forma concreta y precisa en el instrumento

contractual.

A su vez, y en relaciéon con los contratos mencionados en el parrafo precedente, resultan de
aplicacion las disposiciones sobre contratos de obra o de servicios contenidas en el CCyC. A
ese respecto citado cuerpo normativo regula dichos contratos en los articulos 1251 a 1279.
El articulo 1251 define a dichos contratos en los siguientes términos: “Hay contrato de obra
o de servicios cuando una persona, segun el caso el contratista o el prestador de servicios,
actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una

obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribucién.”

Finalmente, cabe mencionar que a los contratos de consultoria encomendados por el Estado
Nacional o por los entes que lo componen o en los que tenga participacion mayoritaria se les

aplica la Ley 22.460."**

E.2.2 Brasil

Los contratos son atipicos porque no hay una categoria de “contratos de transferencia de
tecnologfa” cuyas prestaciones y contraprestaciones sean definidas por la ley brasileira,
tampoco hay un régimen juridico propio para estos contratos. El articulo 211 de la Ley de
Propiedad Industrial (Ley n.° 9.279/96), que trata sobre el registro de estos contratos como
condicién de su eficacia ante terceros, solo hace referencia genéricamente a “contratos que

impliquen transferencia de tecnologia”, sin definirlos o establecer sus elementos.

El INPI, al reglamentar ese registro, ejemplifica cuales contratos son considerados como
(13 b 7.2 T b
contratos de transferencia de tecnologia”, sin embargo, tampoco define sus prestaciones.

La Instruccion Normativa n.° 70 lo establece de la siguiente forma:

“Art. 2.° EL INPI hard el registro de los contratos de licencia, de sublicencia y de cesion de
derechos de propriedad industrial y registrard contratos de transferencia de tecnologia y de

[franquicia a seguir:

128 Disponible en http://setrvicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999 /45338 /texact.htm.
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()

HI - Transferencia de tecnologia:

El contrato de suministro de tecnologia ("know how") que comprende la adguisicion de
conocimientos y de técnicas que no estdan protegidos por los derechos de propriedad industrial o

el suministro de informaciones tecnolggicas, destinadas a la produccion de bienes y servicios; y,

b) el contrato o factura de prestacion de servicios de asistencia técnico y cientifica que estipula
las condiciones de obtencion de técnicas, métodos de planificacion y programacion, pesquisas,

estudios y proyectos destinados a la ejecucion o prestacion de servicios especializados.”

Entre estos, solamente la prestacién de servicios es un contrato tipico, regido por los articulos
593 a 609 del Cédigo Civil. Aun asi, el Codigo Civil dispone que su disciplina se aplica al
contrato de prestacion de servicios no vinculado a la ley especial, lo que trae cierta dificultad
interpretativa con respecto al contrato de prestacion de servicios para la transferencia de

tecnologia, que, segin lo que hemos visto anteriormente en A, se somete a leyes especiales.

Los contratos de cesiéon de patente y licencia de patente tienen prevision propia en la LPI
(arts. 58 y 61, respectivamente) y, por lo tanto, son considerados tipicos. Igualmente, el
contrato de franquicia es tipico, con definicién en la Ley n.° 13.966/19. Segin la Instruccién
Normativa n.° 70, estos contratos son diferentes de los contratos de transferencia de
tecnologfa. La Instrucciéon los considera bajo la categorfa de “contratos de cesion de
propiedad industrial” y “contratos de licencia de propiedad industrial”, en los siguientes

términos:
“Art. 2.°.(..)
I - Licencia de derecho de propiedad industrial:

a) E/ contrato de licencia y de sublicencia para explotacion de patente concedida o de solicitud

de patente, conforme lo dispuesto en los articulos 61 a 63 de la Ley n° 9.279, de 1996,

b) El contrato de licencia y de sublicencia para explotacion de registro de diseiio industrial o
de solicitud de diseio industrial, segiin lo dispuesto en el articulo 121 de la Ley n® 9.279, de
1996, y,

¢) el contrato de licencia y de sublicencia para uso de registro de marca o de solicitud de marca,

segiin lo dispuesto en los articnlos 139a 141 de la Ley n° 9.279, de 1996.

II - Cesidn de derecho de propiedad industrial:
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a) el contrato de cesion de patente concedida o de solicitud de patente, segiin lo dispuesto en los

articulos 58 a 60 de la Ley n® 9.279, de1996;

b) el contrato de cesion de registro de diseito industrial o de solicitud de diserio industrial, segin

lo dispuesto en el articnlo 121 de la Ley n° 9.279, de 1996, y,

¢) el contrato de cesion de registro de marca o de solicitud de marca, segin lo dispuesto en los

articulos 134 a 138 de la Ley n° 9.279, de 1996.”

En las respuestas de los items subsiguientes, se hace referencia a la reglamentacién de los
contratos de transferencia de tecnologia en sentido estricto, tal como son definidos en el

inciso II del art. 2 de la Instruccion Normativa INPI n.° 70'%,

Desde 2017, vigoran, en el ambito del INPI, la Instruccién Normativa n.° 70 y la Resolucion
n.° 199. La primera establece el procedimiento administrativo de la inscripcién de contratos
en el INPI y la segunda dispone sobre las directrices del examen para tal inscripcion. Con
relacion al precio, la Instruccion Normativa n.” 70 se limita a mencionar el “valor declarado
del contrato” (arts. 5.° y 13) y la Resolucién n.” 199, a su vez, indica como identificar tal valor
en las diferentes modalidades contractuales (arts. 14 y 15). Estas normas restringen
significativamente la abrangencia del examen realizado por el INPI para fines de inscripcién

P El INPI simplemente incluye en el

de los contratos de transferencia de tecnologia
certificado las informaciones declaradas por las partes. Consta en el parrafo 6.° del articulo
20 de la Instrucciéon Normativa n.° 70 que: “Las informaciones relativas a los items valor
declarado del contrato, forma de pago declarado del contrato y plazo de vigencia declarado
del contrato constantes en el Certificado de Inscripciéon o de Registro emitido por el INPI
seran declaradas, bajo responsabilidad unica y exclusiva de las partes del contrato,

correspondiéndole alos mismos el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables a las remesas de capital para el exterior y a la de naturaleza fiscal y tributaria.”

Antes de estas normas, el INPI analizaba la adecuacion de lo que fue pactado por las partes

a las normas tributarias, fiscales y cambiales y de este analisis resultaban las exigencias
. e, 131 : .

necesarias para la inscripcion de los contratos ”, especialmente los relacionados al valor de

los royalties.

129 Esa distincion tiene relevancia, por ejemplo, con relacion a las disposiciones del Acto Normativo INPI n.° 15/ 75 ya revocado,
citado anteriormente, que establecia exigencias diferentes para cada categoria de contrato.

B0 Segin la nota oficial del propio INPI: bitp:/ | antige.inpi.gov.br/ noticias/ inpi-realiza-palestra-sobre-in-de-contratos-de-
tecnologia-em-sao-panlo.

1 Denis Borges BARBOSA, Contratos em propriedade intelectual (2003) 31. Recuperado de:

http:/ | www.denisbarbosa.addr.com/ arquivos/ apostilas/ ufij/ contratos_propriedade_intelectnal.pdf
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Tal intervencion en los contratos era justificada con base en el articulo 2.° de la Ley n.° 5.648,
del 11 de diciembre de 1970, que cre6 el INPIL. Desde la edicién de esta norma hasta 1996,

tal articulo tenfa la siguiente redaccion:

Art 2.° El Instituto tiene por finalidad principal ejecutar, en el ambito nacional, las normas
que rigen la propiedad industrial teniendo en cuenta su funcion social, econdmica, juridica

y técnica.

Parrafo sinico. Sin prejuicio de otras atribuciones que le fueran cometidas, el Instituto
adoptara, con vistas al desarrollo econdmico del Pais, medidas capaces de acelerar y
reglamentar la transferencia de tecnologia y de establecer mejores condiciones de negociacion
) utilizacion de patentes, le corresponde también pronunciarse sobre a la conveniencia de la
asignatura, rectificacion o denuncia de convenciones, tratados, convenios y acuerdos sobre la

propiedad industrial.

En 1996, esa Ley fue alterada por la LPI, pasando el articulo 2.” mencionado a tener vigencia

con la siguiente redaccion:

. 2. tene por finalidad principal ejecutar, en el ambito nacional, las normas
Art. 2. E/INPI 1, lidad [ ejecut, [ dmbit L,

que rigen la propiedad industrial, teniendo en cuenta su funcion social, econdmica, juridica
Y téenica, y también pronunciarse con relacion a la conveniencia de asignatura, ratificacion

Y denuncia de convenciones, tratados, convenios y acuerdos sobre la propiedad industrial.

Fundamentado en este articulo, el INPI interfirié en los contratos de transferencia de
tecnologia. Esa intervencioén — cuestionada por las partes del contrato — fue confirmada por
los Tribunales superiores brasileros en los siguientes casos: (i) Recurso Extraordinario
95.382-5 R]J juzgado en 1983 por el Supremo Tribunal Federal (ii) Recurso Especial n.°
1.200.528-R] juzgado en 2017 por el STJ'*.

E.2.3 Chile

Los contratos de know-how y sobre servicios de ingenierfa son atipicos, no existiendo
regulacién en torno a sus requisitos, caracteristicas o formalidades.

En cuanto a los contratos de licencia y de cesion, los requisitos son meramente formales y
dicen relacién con que consten por escrito, la individualizacién correcta de las partes y de los
derechos a autorizar o transferir. S6lo en el caso de derechos de autor, la Ley 17.336 exige

que el instrumento sea firmado ante notario.

132 Ver anexo.
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Adicionalmente, en el caso de transferencia de activos de propiedad industrial, para efectos
de su anotacién sera requerido incluir un precio o la mencién de ser a titulo gratuito de
manera expresa. En el caso de derechos de autor, existe consenso en torno a que la regulacion
minima en cuanto al royalty de las licencias de derecho de autor esta dada por la regulacion
de los contratos de edicién, que establece un minimo de remuneracion al autor del 10% del
precio de venta al publico y en el de representacion, correspondiente al 10% del valor de las
entradas de cada funcién. Este requisito no es verificado por el registro de Obras

Intelectuales, por lo que su exigencia se concreta a través de tribunales.

Respecto de la modalidad y nivel del precio percibido por la transferencia de tecnologfa. el
actual articulo 9° del Decreto con Fuerza de Ley N° 33/1981 del Ministerio de Educacion,
que regula el FONDECYT, establece que todo proyecto de desarrollo cientifico y
tecnolégico, como asimismo la transferencia de tecnologia e innovaciéon que ha contado con
financiamiento de fondos publicos estara afecto a una licencia no exclusiva, intransferible,

irrevocable y onerosa a favor del Estado.

Para la utilizacién de esta licencia, el Ministro de Ciencia, Tecnologfa, Conocimiento e
Innovacién debera emitir una resolucién fundada en los términos y plazos que sefale el
reglamento de aplicaciéon de la Ley que establece dicho Ministerio, previa consulta del
ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio
sera fijado de comun acuerdo con el titular del derecho. Lo anterior implica un impacto en
la exclusividad del uso de la tecnologfa con que se cuenta y que se puede ofrecer, toda vez
que implica contar con el Estado como eventual competidor de toda tecnologia desarrollada

con financiamiento publico.
Asimismo, la norma establece dos restricciones adicionales a la transferencia de tecnologfa:

- Obliga a patentar la innovacién o tecnologia en etapas tempranas, estableciendo el
derecho originario del Estado a solicitar la patente de estas de manera originaria si
dentro de un plazo a determinar por el reglamento de la Ley el creador no la solicita,
o no muestra interés en solicitarla.

- En caso de que el titular del conocimiento, innovacién o tecnologia lograse
comercializar el derecho de propiedad industrial (no se establece si patentado o no),
debe restituir el 100% de los fondos asignados por el FONDECYT y una suma
adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos por la comercializaciéon. Dicha
norma no establece si el monto a restituir se obtiene sélo del financiamiento

destinado a la patente o a todo el desarrollo, ni la forma de comercializacién afecta.
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E.2.4 Colombia

En Colombia, las disposiciones que hacen referencia a la propiedad intelectual se rigen por

lo dispuesto en la decisién 486 del 2000, la decisién 351, y la decision 291.

En la decisiéon 486 se hace referencia a los contratos de transferencia de trasferencia de

tecnologia de la siguiente forma:
1.Licencia,

Aprticulo 57.- El titular de una patente concedida o en tramite de concesion podri dar licencia a nno
0 mads terceros para la explotacion de la invencion respectiva. Deberd registrarse ante la oficina
nacional competente toda licencia de explotacion de una patente concedida. La falta de registro
ocasionard que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberd

constar por escrito. Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de nna licencia.

Aprticulo 106.- E titular de un registro de esquema de trazado concedido o en tramite de concesion
podra dar licencia a uno o mds terceros para la explotacion del esquema de trazado respectivo.
Deberd registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotacion de una patente
concedida. La falta de registro ocasionard que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos
del registro la licencia deberd constar por escrito. Cualguier persona interesada podra solicitar el

registro de una licencia.

Articulo 162.- E titular de una marca registrada o en tramite de registro podra dar licencia a nno
0 mds terceros para la explotacion de la marca respectiva. Deberd registrarse ante la oficina nacional
competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta
efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberd constar por escrito. Cualquier persona

interesada podri solicitar el registro de una licencia.

2. Transmision del secreto empresarial

Articulo 264.- Quien posea legitimamente un secreto empresarial podri transmitir o antorizar el
uso a un tercero. E/ tercero autorizado tendrd la obligacion de no divulgar el secreto empresarial por

ningtin medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitio o autorizd el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provision de

ingenieria bdsica o de detalle, se podrdn establecer clausulas de confidencialidad para proteger los
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secretos empresariales alli contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas

sobre libre competencia.

Las normas anteriormente trascritas son las unicas que hacen referencia a la posibilidad de
transferir o comercializar los respectivos derechos, sin embargo, no existe ningun tipo de
regulacion interna en la que se aborden temas de fondo, tales como requisitos de validez,
elementos esenciales, clausulas prohibidas, etc. En este escenario, este tipo de acuerdos son
considerados como atipicos por el ordenamiento juridico y por lo tanto, se rigen por las

disposiciones generales de los contratos consagradas, en el codigo civil y de comercio.

En Colombia la mayoria de contratos de transferencia de tecnologia contienen clausulas
compromisorias en las que se pacta que un tribunal arbitral resuelva cualquier controversia
que surja con ocasion del contrato, ya que son muy pocos los jueces versados en temas de
propiedad intelectual y transferencia de tecnologia. Como consecuencia de lo anterior, el

acceso a las decisiones judiciales sobre estos temas en Colombia es muchas veces limitada.

Por ejemplo, respecto de la modalidad y nivel del precio percibido por la transferencia de

tecnologia.

Decision 291 de 1991

Avrticulo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de
tecnologia externa, marcas o sobre patentes, los Paises Mienbros podran tener en cuenta

que dichos contratos no contengan lo siguiente:

b) Clausulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnologia o
concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de
venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnologia

respectiva;

Finalmente, en Colombia se entiende que los contratos de transferencia de tecnologia estin
sujetos al régimen del derecho comun civil y comercial, ya que la ley 489/1997 dispone que
siempre que el estado desarrolle actividades comerciales o de naturaleza industrial estas se
regiran por el derecho privado y no administrativo. De acuerdo con la ley 489 de 1997 el

estado puede obrar como particular en dos hipétesis:
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ARTICULO  85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. 1.as empresas
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o antorizados por ésta, que

desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestion econdmica conforme a las

reglas del Derecho Privado, (...)

ARTICULO 97.- Sociedades de economia mixta. 1.as sociedades de economia mixta son
organismos antorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes
estatales y de capital privade, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial

conforme a las reglas de Derecho Privado, (...)

E.2.5 México

Se autorizan los contratos de licencia y transferencia de patentes de invencion, registros de
modelos de utilidad, de disefios industriales. No se puede considerar que esa regulacion los
haga contratos tipicos (depende de la definicién que se adopte), la ley se remite al derecho
comun. Se hace referencia a los secretos industriales en los cuales se pueden insertar clausulas
de confidencialidad. Se regula con mas detalle el contrato de Franquicia, que incluye

conocimientos técnicos o asesoria técnica, ademas de la marca.

En principio, tanto las licencias de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales y
franquicias, se rigen por lo dispuesto en el contrato respectivo y supletoriamente la legislacion
nacional. En caso de conflicto las partes pueden pactar jurisdicciones extranjeras, tanto
tribunales como sistemas extranjeros de arbitraje. Las licencias en las cuales una de las partes
es una persona juridica radicada en un pais con el cual México hubiera suscrito un tratado de
libre comercio con capitulo sobre inversiones (casi todos) o tratados bilaterales de proteccion
de inversiones, si el licenciante inversor considera afectada sustancialmente sus intereses por
una decision estatal calificable como expropiacion indirecta, o si ve afectados sus derechos
protegidos por alguno de los tratados citados o por el Tratado de Marrakech, puede recurrir
a sistemas de solucion de controversias en los cuales se aplica el derecho de los tratados y

supletoriamente el Derecho Internacional Consuetudinario de las inversiones.

A) 1. La Ley de Propiedad Industrial prohibe que se registre un contrato de licencia de

tecnologia cuando el plazo es mayor a la vigencia de la patente

Esta norma, que tiene sus antecedentes en la regulacién de los contratos internacionales de
transferencia de tecnologia de las décadas de los 70’ a 80’ y que estaba destinada a proteger

los intereses del adquirente, ahora puede resultar nocivo para éste.
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a) Por una parte, la legislacion no permite que quién tiene autorizada la fabricaciéon de
un genérico lo comience a producir antes de que venza la patente. En razén de ello
el licenciante puede seguir vendiendo el producto o seguir utilizando el proceso
objeto de la licencia a precios monopolicos mientras el productor del genérico logra
proveer al mercado.

b) Muchas veces los titulares de la patente pueden impugnar las solicitudes de
autorizacion para un genérico o lograr cautelares que demoren el ingreso de éste al
mercado. En ese caso el licenciatario podria continuar vendiendo a precios de
monopolio;

¢) Si nadie solicita autorizacién para comerciar genéricos, el licenciatario podria seguir
vendiendo a precios de monopolio;

d) Aun en el caso de que se introdujera un genérico el licenciatario puede aprovechar
las diferencias de precio que tradicionalmente se logra explotando el “genérico de
marca”

e) Es decir, esta limitaciéon puede ser burlada con el registro de una licencia de marca

simultanea con la licencia de la tecnologia.

2. La inscripcién se puede cancelar cuando termine la vigencia de la patente o derechos

registrados o cuando la patente o registros se declaren nulos o caducos.

La Suprema Corte de Justicia de México ha establecido requisitos especiales para que se

otorguen medidas cautelares o amparos que soliciten medidas cautelares o afines.

Las medidas cautelares son comunes para impedir el acceso de los genéricos al mercado; se
presentan ante el IMPI para evitar que de otorgue una patente o ante el ente regulatorio de
la autorizaciéon de comercializacion (COFEPRIS) por vigencia de patentes que se habian
considerado vencidas en su plazo. Los licenciatarios tienen en principio, y salvo pacto en

contrario, los derechos del titular.

No existe norma especial que prohiba la prorroga de jurisdiccion. En la gran mayoria de los
Tratados de Libre Comercio suscriptos por México se prevé especificamente que el
licenciante extranjero, titular de una inversién de un intangible, propiedad intelectual, puede
optar entre demandar ante tribunales nacionales o ante tribunales arbitrales internacionales y
que se aplica el derecho del tratado y supletoriamente el derecho internacional

consuetudinario sobre inversiones.

E.2.6 Peru
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No existen disposiciones legales o jurisprudencia vinculantes al respecto. Ninguna
disposicion legal da algin lineamiento de cudl debe ser la modalidad al realizar el contrato de
transferencia tecnolégica, asimismo tampoco dan lineamiento del monto que debe percibirse
por dicha transferencia tecnolégica; el ordenamiento juridico y la jurisprudencia, otorgan una
libertad contractual a la parte para acordar la modalidad y precio sobre esta transferencia
tecnologica. El pago se sujeta a la ley de la oferta y la demanda. La forma de pago puede
realizarse mediante un pago unico o un porcentaje de las regalias y/o remuneraciones. En el
primer caso, el pago unico se negocia respecto de tecnologias de corta vida o facilmente
replicables, a fin de tener un retorno justo antes de que la tecnologia sea superada, teniendo
en cuenta que el promedio de vida de las tecnologfas oscila en alrededor de tres (3) afios. Los
porcentajes de las regalias se establecen normalmente entre el 3% y el 5% de las ventas netas,
durante un tiempo definido. Puede negociarse un pago unico por partes y, en el caso de pago
mediante porcentajes, se puede establecer un porcentaje incremental con un monto minimo

de pago anual.

En efecto, normalmente la transferencia de una nueva tecnologfa puede demorar entre uno
a tres afos en difundirse adecuadamente en mercados como el nuestro, razén por la cual
puede establecerse un pago en porcentajes escalonados tales como: 2% (afio 1); 2.5% (afio
2) y asi, sucesivamente, hasta que el calculo complete el monto estimado por la transferencia
tecnologica, especialmente en los casos de cesion de la tecnologia (venta). Se establece un
pago minimo por el uso de la tecnologia, especialmente en los casos en que se pacta

exclusividad, ya que hay un costo de oportunidad involucrado.

La legislacion peruana brinda libertad contractual respecto a la jurisdiccion aplicable, lo que,
si se observa en los dltimos contratos de transferencia de tecnologfa registrados en el pais,
los cudles datan del 2006, es que hay una tendencia a que las disputas que se den producto
de esta celebracion del contrato se resuelvan mediante el arbitraje, via laudo arbitral. La
mayoria de los arbitrajes se resuelven en la ciudad de Lima, aunque el método de elegir a los
arbitros y fijar la jurisdicciéon es por acuerdo entre las partes. No hay informacién publica

acerca de los contratos en los tltimos afios.

E.2.7 Uruguay

En general los contratos de transferencia de tecnologia son atipicos o innominados, ya que,
a excepcion de los contratos de licencia o cesion de marcas y patentes, el resto de ellos no se

encuentran previstos en la normativa nacional.
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Articulo 50

E/ titular o solicitante de una patente podra conceder licencias para la explotacion del objeto de la
misma, las que surtiran efecto frente a terceros a partir de su inscripeion en el registro correspondiente

Avrticulo S 1
Salvo estipulacion en contrario, seran aplicables las siguientes normas:

A) La licencia se extenderd a todos los actos de explotacion o comercializacion del objeto de la
patente durante toda su vigencia, en todo el territorio del pais y con respecto a cnalquier aplicacion
de dicho objeto.

B) E! licenciatario no podri ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias.

C) La licencia no serd exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotacion
de la patente en el pais o explotarla por si niismo.

D) Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el
licenciatario podrd adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente. (*)

Articulo 52

Probibese establecer en las licencias contractuales, clansulas o condiciones que produzean un efecto
negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titnlar
del derecho patentado o de su posicion dominante en el mercad.

Entre dichas clausulas o condiciones corresponde seiialar las que produgcan:

A) Efectos perjudiciales para el comercio.

B) Condiciones exclusivas de retrocesion.

C) Impedimentos a la impugnacion de la validez de las patentes o licencias dependientes.

D) Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los
derechos conferidos por la patente.

E) Limitaciones a la exportacion del producto protegido por la patente hacia los paises con los que
existiera un acuerdo para establecer una ona de integracion economica y comercial. (*)

SECCION II - OFERTA DE 1LICENCIA
Articulo 53

E/ titular de una patente de invencion residente en el pais podrd autorizar la explotacion de su
patente a cualquier interesado que acredite idoneidad técnica y economica para realizarla de manera
¢ficiente.

La patente en oferta tendrd su anualidad reducida a la mitad.
La oferta se regulard en lo aplicable por las normas sobre licencias convencionales.

A falta de acuerdo sobre la remuneracion de la licencia cualquiera de las partes podrd recurrir al
procedimiento previsto en los articulos 74 y 75 de la presente ley. (*)

No hay disposiciones ni criterios jurisprudenciales relacionados con la limitaciéon de la

libertad contractual en relacién a la ley aplicable al contrato de transferencia de tecnologia

Tampoco, hay disposiciones ni criterios jurisprudenciales relacionados con la limitacién de

la libertad contractual en relacién a jurisdiccién para el caso de disputas en ocasion de la

ejecucion de un contrato de transferencia de tecnologfa.
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No obstante, el apéndice del Cédigo Civil uruguayo, en su articulo 2403, establece que “Las
reglas de competencia legislativa y judicial determinadas en este Titulo, no pueden ser
modificadas por la voluntad de las partes. Esta sélo podra actuar dentro del margen que le

confiera la ley competente”.

Es decir que las partes s6lo podran establecer una prérroga de competencia y/o modificar la
ley aplicable al proceso siempre y cuando ello se encuentre habilitado por un tratado
internacional ratificado por ley por parte de Uruguay. De lo contrario, regiran los criterios de
ley aplicable y competencia jurisdiccional que se establecen en el Apéndice del Codigo Civil

de forma ordinaria.

En Uruguay el régimen juridico aplicable a los contratos celebrados por el Estado, tanto en
la etapa previa de eleccion de proveedor como en la etapa contractual posterior, es el del

derecho administrativo.

E.2.8 Venezuela.

En Venezuela los contratos de transferencia de tecnologia son atipicos y no existen
actualmente regulaciones especificas para su suscripcion y ejecucion. Podemos decir que
existe libertad de contratacion en esta materia. El gobierno de este pais es un gran comprador
de tecnologia de paises como Rusia y China en areas como petréleo y armamento, pero estos
no se rigen por normas especificas, basindose la adquisiciéon solo en lo previsto en los

contratos, los cuales tienen caracter reservado o confidencial.

Igualmente no existen criterios jurisprudenciales en el pais que permitan servir de parametros
o referencia sobre la posibilidad de ampliaciéon de los usos de la tecnologia adquirida, ni de

otros aspectos involucrados en el proceso de transferencia de tecnologfa.

Los contratos de transferencia de tecnologia suscritos por el Estado o por entidades puablicas
se rigen por el derecho civil o comercial, pero igualmente por disposiciones previstas en
acuerdos bilaterales con los paises proveedores de la tecnologfa, como por ejemplo el
Convenio entre el Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
Federacién de Rusia sobre la proteccion mutua de la propiedad intelectual durante la
cooperacion técnico militar bilateral, suscrito en Moscu el 10 de septiembre de 2009 y
aprobado por ley en Venezuela el 23 de noviembre de 2009, mediante el cual se protegen,

ademas de las diferentes categorias de propiedad intelectual preexistentes y generadas durante
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la cooperacién, la informacion relacionada con el objeto del convenio y los acuerdos y

contratos concluidos durante la misma y la cual es considerada restringida.

E.3Principales hallazgos respecto de las legislaciones nacionales en materia de
transferencia de tecnologia.
Del estudio de las disposiciones legales de los paises en estudio, se puede concluir que no
existe regulacion respecto de contratos de transferencia de tecnologia, siendo considerados
contratos atipicos y por lo tanto sus clausulas negociadas entre las partes de forma bilateral.
No poseer un marco claro por el cual se establecen las condiciones de transferencia de

tecnologia es un disuasivo tanto para el receptor como el titular de las tecnologfas.

Como se muestra en las secciones anteriores del capitulo, los paises, por lo general, tienen
regulaciones para los contratos de licencia o cesion en el caso de derechos de propiedad
intelectual, en particular marcos o patentes. Sin embargo, no se regulan aspectos relevantes

que favorezcan la transferencia de tecnologfa.

Ademas las leyes que regulan los contratos de transferencia de tecnologfa tienen como
finalidad el registro para exenciones fiscales, por lo que no hay control sobre el contenido
de los contratos que puede incluir conductas abusivas por parte del titular de la tecnologfa.
En ese sentido, el control judicial sobre el abuso del derecho constituye una herramienta que
permite regular la situacion de las partes contratantes, en particular en las relaciones donde

una de las partes presenta una posicion de fortaleza.

La figura de abuso de derecho le impone al receptor de la tecnologia la necesidad de
demostrar dicho abuso, siendo necesario someterse a procedimientos juridicos complejos
quizas demasiado cargosos para pequenas y medianas empresas. Por ello es necesario pensar
en instrumentos que permitan otorgar claridad y certeza para ambas partes, y asi limitando

las asimetrias, en las distintas partes del proceso de transferencia.

Los acuerdos de licencia son un método importante para la transferencia de tecnologia y
conocimientos técnicos entre empresas independientes, empresas matrices y filiales de
propiedad total o patcial, y empresas conjuntas entre empresas privadas y/o publicas. Estos
acuerdos, que son en realidad contratos, definen los términos de una transaccion entre un

proveedor (licenciante) y el comprador (licenciatario).

Pueden distinguirse al menos tres tipos diferentes de situaciones de transferencia de
tecnologfa (a) el caso Norte-Sur, en el que una empresa privada situada en un pais

desarrollado contrata la transferencia de tecnologfa y servicios a una empresa privada o
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publica de un pais en desarrollo (b) el caso Norte-Norte, en el que las empresas privadas de
los paises desarrollados son las partes del contrato; y mas recientemente (c) el caso Sur-Norte,
en el que una entidad publica de un pafs en desarrollo transfiere informacion incorporada a

los recursos naturales a una empresa privada de un pafs desarrollado.

Por dltimo a continuacién se presentan distintas disposiciones respecto a transferencia de
tecnologia que podrian ser incorporadas en los contratos y se analiza si las mismas fueron
incorporadas de alguna forma dentro de las legislaciones de los paises en analisis. Como se

desprende de la tabla, casi ningtn pais introdujo este tipo de clausulas.
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Tabla 6. Disposiciones especificas sobre transferencia de tecnologia en las legislaciones en analisis.

Disposiciones legales y/o jursprudenciales Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Pert | Uruguay | Venezuela
modalidad y nivel del precio percibido por la transferencia de tecnologfa No No No Si No No | No No
limitacién la libertad contractual en relacién con la ley aplicable al contrato de transferencia | No No No No No No | No No
de tecnologia.

limitacién a la libertad contractual en cuanto a la jurisdiccion para el caso de disputas entre | No No No No No No | No No
las partes.

garantias a favor del licenciatario en cuanto a la efectividad de la tecnologfa recibida. No No No No No No | No No
restriccion al derecho de los licenciantes de solicitar en sede judicial medidas cautelares u No No No No No No | No No
6rdenes judiciales del cese de la practica violatoria o terminacién anticipada de la licencia.

obligacion de la parte adquiriente de la tecnologia a transferir u otorgar licencias a la parte | No No No Si No No | No No
proveedora, u otra empresa designada por ella, las mejoras que surjan de la tecnologia

adquirida, en forma exclusiva.

exigencias sobre la parte adquirente de abstenerse de cuestionar la validez de las patentes, o | No No No No No No | No No
de otros tipos de proteccion, para las invenciones involucradas en la transferencia o la

validez de cualquier otro derecho de la parte proveedora.

libertad de contratar de la parte adquirente en acuerdos para obtener tecnologia No No No Si No No | No No
competidora —cuando no fuera solo el caso respecto de clausulas de confidencialidad.

restriccion de la parte adquirente para realizar I+D con los fines de adaptar la tecnologia No No No No No No | No No
transferida a las condiciones locales o para el desarrollo de nuevos productos o procesos.

restriccién de publicidad por parte de la parte adquirente o la estipulacién de una No No No No No No | No No
obligacién de incluir logos o marcas comerciales de la empresa proveedora

obligaciéon de realizar pagos o u obligaciones para continuar con el uso de los derechos de | No No No No No No | No No
propiedad industrial que han sido invalidados, cancelados o caducados.

pagos que hubieran sido realizados con anterioridad a la declaracién de invalidez de un No No No No No No | No No
derecho de propiedad industrial.

resarcimiento o garantia de la parte receptora por la nulidad del contrato de transferencia No No No No No No | No No

de tecnologia por defectos técnicos u formales de la parte licenciante.




deber de informacion por parte de la parte proveedora de la tecnologia hacia la parte No No No No No No | No No
adquirente en la etapa
restriccién de uso de la tecnologia post terminacion del contrato. No No No No No No | No No
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F) Regimenes de competencia

El presente reporte abarca 8 legislaciones de competencia nacionales y una supra nacional —
la Comunidad Andina de Naciones — que utilizan términos distintos para referirse a
fenémenos equivalentes. Por ello es pertinente empezar con aclaraciones referentes a la
terminologia. En términos generales, se hablara sobre posicién de dominio cuando se trate
del poder de una empresa de establecer precios, cantidad, u otras condiciones de mercado
con independencia de sus competidores. Cuando se hable de una legislacién especifica, se
utilizara el término que la ley sefiala. En la legislacion mexicana, por ejemplo, el término

especifico que utiliza la ley es poder sustancial de mercado.

Conductas coordinadas se utilizara para designar a acuerdos horizontales — entre
competidores — y verticales — entre empresas en distintos eslabones de la cadena de valor.
Conductas unilaterales se referird a comportamientos de agentes econdmicos que ostenten
posicion de dominio. De igual forma, cuando se hable de una ley en especifico se utilizara la

terminologia que la norma emplea.

El derecho de competencia puede capturar conductas unilaterales y coordinadas relacionados
con los contratos de transferencia de tecnologia en cada uno de los paises bajo estudio. En
estos casos, el analisis de los efectos sobre la innovacién y difusion de una tecnologia cobran
relevancia e introducen un nivel de complejidad mayor que en casos de competencia en
mercados mas tradicionales. El presente reporte comparativo presenta como el fenémeno
de transferencia internacional de tecnologia ha sido abordado desde la perspectiva del
derecho de competencia en los paises objeto del estudio. De esta forma se busca ofrecer un
punto de partida para el analisis de los ajustes que deben hacerse en las leyes de competencia
y su aplicaciéon con base en los distintos contextos socio-econémicos en Latinoamérica.
Sobre esta base pueden disefarse intervenciones en materia de competencia que se adecten

a los objetivos de desarrollo sostenible de los paises bajo analisis.

El presente capitulo se divide de la siguiente manera: en la primera secciéon se presenta un
resumen de la literatura relevante sobre el analisis sobre innovacién y difusion de tecnologfas
en casos de competencia para establecer el marco teérico que sirve de base para el analisis;
en la segunda seccion se describen brevemente las caracteristicas relevantes de los regimenes
de competencia en los pafses objeto del estudio para contextualizar el analisis, poniendo
énfasis en lo relacionado con transferencia internacional de tecnologia; la tercera seccion

presenta los principales hallazgos del analisis comparativo de las normas de competencia y



casos sobre la tematica especifica del presente reporte; sobre esta base, la cuarta seccion
presenta lineas de investigacién sobre las cuales futuros proyectos de investigacion pueden

profundizar.

F.1 Marco te6rico — analisis sobre innovacién y difusién de tecnologias en casos

de competencia

En la introduccién general del presente reporte se ha hecho una revision de la literatura sobre
el rol de la transferencia internacional de la tecnologia en el desarrollo socio-econémico de
paises de menores ingresos y de las condiciones estructurales en la economia que afectan la
convergencia tecnologica. En esta seccion el analisis se realiza mas a nivel micro — es decir,
enfocandonos a nivel de la empresa y mercados — para poder realizar consideraciones de
como el fenémeno de la innovacién y difusién de tecnologias debe hacerse en casos de

aplicacion de leyes de competencia.

En un nivel tedrico, la relacién de interés es el rol que juega el poder de mercado — definido
como la habilidad de una empresa de establecer precios por encima del costo marginal de
largo plazo'” — en los incentivos y recursos de una empresa a realizar inversiones que puedan

llevar a nuevos o mejores productos o métodos de producciéon mas eficientes.

Schumpeter es muy conocido por la proposicién de que el progreso tecnolégico es producto
de un proceso de destruccion creativa mediante el cual nuevas tecnologias suplantan a las
anteriores. En esta linea de ideas, dicho comentarista afirma que mercados sujetos a menos
competencia con empresas de mayor tamafio son mas proclives a producir innovacién que
mercados competitivos."** Las razones que pueden fundamentar lo antetior son diversas. Las
actividades de I+D son inversiones de alto riesgo y por ende las restricciones de
financiamiento pueden jugar un rol preponderante, lo cual es atenuado en el caso de
empresas con niveles de ganancias agregadas que permiten realizar estas inversiones con

fondos propios.

En el otro lado del debate encontramos la proposicién que, en ausencia de competencia, los
incentivos a la innovacién decrecen. Arrow — cuyo trabajo es de referencia obligatoria para
esta escuela de pensamiento — explica que una empresa dominante tiene menos que ganar
por actividades innovadoras que una empresa que enfrenta mayor competencia. Esto es asi

porque una empresa dominante tiene menos mercado que acaparar como producto de una

133 Robett S Pindyck and Daniel Rubinfeld, Microeconomics (Pearson/Prentice Hall 2009) 361.
134 Joseph A Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (Harper & Brothers 1942) 81-100
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innovacién exitosa.'” Por otro lado, una empresa que enfrenta competencia tiene la
oportunidad tanto de ganar mercado de sus competidores como nueva demanda por un

producto nuevo o mejorado.

La tension entre estas hipotesis inspird literatura empirica la cual ha llegado en resumen a los
siguientes hallazgos: la innovacién es una combinacién entre oportunidad — acceso a
financiamiento — e incentivos — el prospecto de mayores ganancias si se logra escapar de la
competencia. En este sentido se ha encontrado evidencia que sugiere en muchas industrias

una relacién de U invertida entre mayor poder de mercado e innovacion.'™

Quiere decir que
en promedio en un mercado, partiendo de un nivel de competencia perfecto, un incremente
en el poder monopdlico/oligopélico esta asociado a mayor innovacion hasta un punto mas

alla del cual la relacion se invierte y mayor poder equivale a menos innovacion.

La relacién entre competencia e innovacion es también sensible a caracteristicas del mercado.
Mercados de tipo “el ganador se lo lleva todo” pueden ser mas proclives a la innovaciéon en
una etapa inicial donde existe convivencia oligopdlica. Asimismo, mercados de crecimiento
rapido incrementan la porcién de ganancias que una empresa puede obtener por
innovaciones exitosas.””’ Por ende, en dichos mercados, la promocion de competencia en el

nivel de productos y setvicios puede tener efectos positivos sobre la innovacion.'

Estas consideraciones generales en la literatura pueden ser una guia sobre la direccion del
analisis que una autoridad de competencia debe realizar en el sentido que de ellas se
desprenden las posibles hipotesis que deben examinarse en un caso determinado. Para el
caso de las conductas que ocupan al presente estudio sobre contratos de transferencia de
tecnologfa, el efecto sobre el precio y concentraciéon del mercado de las diferentes clausulas
— e.g. exclusividad territorial, ventas atadas, fijacion vertical de precios minimos de venta —
sobre los incentivos a innovar deben cuantificarse en la medida de lo posible para poder
realizar una balanza con respecto a los efectos en el bienestar de los consumidores. Esto es
importante puesto que como se ha senalado los efectos del nivel de precios y estructura del
mercado sobre la innovaciéon son ambiguos. Por tanto, debe evitarse realizar un analisis

cualitativo para balancear efectos que pueden existir en teorfa pero que no han podido

135 Kenneth | Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing’ [1962] The Review of Economic
Studies 155.

136 Aghion et al., ‘Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship’ [2005] The Quarterly Journal of
Economics 701

137 Jonathan B Baker, ‘Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation’ [2007] Antitrust Law
Journal 575, 593-598.

138 Tbid.
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constatarse en la practica. Esto puede sonar trivial, pero es importante remarcar dada la
proclividad de algunas autoridades de competencia a realizar un examen predominantemente
cualitativo sobre efectos, lo cual esta dado — como se vera mas adelante — por la posibilidad
que ofrecen las leyes de competencia de encontrar una infracciéon basado en los efectos
potenciales de una conducta. En otras palabras, en la mera idoneidad que un
comportamiento tiene para causar efectos anticompetitivos. Este tipo de analisis por rigor
debe basarse en supuestos sobre los efectos netos de una conducta, lo cual ciertamente

reduce los costos de aplicaciéon de la ley, sin embargo, a expensas de un examen mas apegado

a la realidad.

Otra implicaciéon de la literatura es que probablemente no es deseable realizar una
categorizacion rigida de conductas mas o menos riesgosas a la competencia y bienestar del
consumidor. Especificamente nos referimos al régimen de exencién de la Unién Europea,
que en algin momento podria utilizarse como referencia en los paises latinoamericanos. En
dicho régimen, conductas como la fijacién vertical de precios minimos de venta son
consideradas especialmente riesgosas independientemente de la estructura del mercado o el

nivel de precios acordado.

El analisis sobre los efectos en la innovacién de conductas empresariales presenta grandes
dificultades practicas. Por un lado, esta el problema de medicién de las capacidades de
innovar de una empresa. Los gastos en I+D son una medida imperfecta, aun asumiendo que
son comparables entre empresas y diferentes mercados geograficos, puesto que lo que
interesa es el bienestar del consumidor u otra medida de desempefio como reducciéon del
impacto ambiental de un proceso de produccion. Por ello, para tener una visién completa

debe asignarse una probabilidad de éxito a los esfuerzos de I+D."”

Asimismo, dependiendo de las caracteristicas de la industria debe escogerse el modelo
adecuado sobre innovacién que se utilizard para realizar una estimacion estadistica. La
innovacién exitosa de una empresa puede tener tanto efectos adversos como positivos sobre
las ganancias de sus competidores.'” Estos diferentes escenatios presentan dificultades
adicionales para la cuantificacion de efectos sobre la innovaciéon. En suma, no es de

subestimar la dificultad de este tipo de analisis, lo cual puede ser una de las causas de la falta

139 Joannis Kokkoris and Tommaso M Valletti, ‘Innovation Considerations in Horizontal Merger Control’
[2020] Journal of Antitrust Enforcement 220, 230-231.
140 1d., 231.
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de casos de competencia que se encontr6 en la mayorfa de paises bajo analisis en el presente

estudio.

Sobre la base de este repaso de la literatura, se realizarain mas adelante algunas
consideraciones sobre los marcos regulatorios de competencia y la aplicaciéon de los mismos

a los contratos de transferencia de tecnologia en los paises bajo estudio.

F.2 Consideraciones contextuales de los regimenes de competencia y reglas

relacionadas a la transferencia de tecnologia
F.2.1 Colombia

La primera ley de competencia en Colombia fue emitida en 1959 como parte del paquete de
politicas econémicas del gobierno del presidente Alberto Lleras, luego del retorno del pais a
un régimen democritico.'”' T.a ley de competencia se concibié como un instrumento para
expandir la base industrial de Colombia por medio de la protecciéon de no solo las grandes

empresas existentes sino también de industrias pequefias con potencial de crecimiento.!*?

De acuerdo a algunas fuentes, dicha ley fue aplicada esporadicamente en sus primeros afios
de vigencia.'"” Gutiérrez & Palacios Lleras encuentran que entre 1961 y 1968 la autoridad

encargada de la aplicacion de la ley promedié una investigacion por afio.'*

La ley de 1959 cuenta unicamente con una disposicion general sobre conductas prohibidas.
El Art. 1 prohibe: 1. acuerdos para limitar la produccién, distribucién o consumo; 2. toda
clase de practicas procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia; y 3.
toda clase de practicas procedimientos o sistemas tendientes a mantener o determinar precios
inequitativos. Como puede verse, el nivel de generalidad es similar a las disposiciones
relevantes de la Ley Sherman de Estados Unidos. Puede argumentarse aun que la normativa
colombiana tiene un alcance mas amplio, pues los numerales 2. y 3. pueden interpretarse con
mayor flexibilidad que las normas sobre monopolizacién e intento de monopolizacion

estadounidense.

141 Andrés Palacios Lleras, Competition Law in Latin America: Markets, Politics, Expertise ([Doctoral thesis submitted
at the University College London 2017) 99.

1421d., 100.

143 Organisation for Economic Co-operation and Development, Competition Law and Policy in Colombia: A Peer
Review (2009) 7; Alfonso Miranda Londofio, ‘Origen y evolucién del derecho de competencia en Colombia: La
ley 155 de 1959 y su legado’ [2011] Revista de Derecho de la Competencia 65, 75.

144 Andrés Palacios Lleras y Juan David Gutiérrez Rodriguez, ‘Una Nueva Visién Sobre Los Origenes Del
Derecho De La Competencia Colombiano’ [2015] Revista de Derecho de la Competencia 137, 165.
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Este esquema de prohibicién general fue cambiado en 1992 con la introduccién del Decreto
2153 de dicho afio. En esta norma se incluyeron tres catalogos de conductas prohibidas,
acercando la estructura sustantiva de la ley a la existente en la Unién Europea. Los tres
catalogos no taxativos de conductas prohibidas cubren acuerdos horizontales y verticales

(Art. 47), abuso de posicion de dominio (Art. 50) y actos unilaterales (Art. 48).

La lista no taxativa de acuerdos horizontales y verticales prohibidos incluye tipos de acuerdo
tipicos tales como fijacion de precios, participaciones de mercado, fijacion de condiciones de
venta, etc. Es de notar que la norma menciona de manera expresa acuerdos que limitan el
desarrollo técnico. Entre las conductas tipificadas como abuso de posiciéon de dominio no
hay nada que merezca especial mencidn, pues el catidlogo cubre comportamientos
tipicamente incluidos en legislaciones de competencia tales como precios predatorios, venta

atada, obstruccién al mercado, etc.

Los actos unilaterales no exigen la ostentacion de una posicion de dominio, lo cual es un caso
particular entre las legislaciones de competencia en la regién y alrededor del mundo. En esta
categoria de conductas se encuentran las infracciones a las normas de publicidad, influenciar
a empresas a subir precios o desistir de rebajarlos, negativa a contratar y discriminacién de

precios como medio de retaliacién en contra de politicas de precios no favorables.

Desde 2009, la autoridad encargada de aplicar las leyes de competencia en Colombia es la
Superintendencia de Industria y Comercio.'” Dentro de dicha entidad, la Delegatura para la
Proteccion de la Competencia se encarga de sustanciar las investigaciones sobre practicas
anticompetitivas. Al final de la investigacion, el Superintendente Delegado para la Proteccion
de la Competencia emite una opinién acerca de la existencia de las practicas anticompetitivas.
Los agentes econémicos investigados tienen la oportunidad de controvertir dicha opinion.
Con base en lo anterior y la evidencia en el expediente, el Superintendente de Industria y
Comercio toma la decisiéon final en sede administrativa, la cual puede ser impugnada en

tribunales judiciales.'*

En cuanto a disposiciones especificas sobre transferencia de tecnologfa, en el caso de los
paises miembro de la Comunidad Andina de naciones existe una regulaciéon sobre el registro
de los contratos de licencia de patentes y marcas. En el Art. 12 de la Decision 291 de la CAN

se prescribe el registro obligatorio de los mismos. El Art. 14 establece que cada pais puede

145 Http:/ /www.sic.gov.co/drupal /historia.
146 Art. 52 Decreto 2153 de 1992.
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incluir como causal de denegacion del registro una serie de clausulas relacionadas con
conductas potencialmente anticompetitivas. Los tipos de clausulas enumerados en este
articulo son: a) venta atada de insumos; b) fijaciéon de precios de venta; c) restricciones al
volumen y estructura de produccion; d) prohibiciéon de uso de tecnologias competidoras; )
opcién de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnologia; f) pactos de
retrocesion; @) obligacién de pagar regalias por patentes no utilizadas o vencidas. En el caso
de Colombia, se optd por la denegacion del registro de contratos que contengan clausulas
con fijacién de precios de venta y pactos de retrocesion de mejoras.'*” La consecuencia
juridica de la falta de registro es la imposibilidad de acceder a beneficios fiscales relativos al

pago de impuestos por regalfas hacia el exterior.
F.2.2 Chile

La primera ley de competencia chilena fue emitida en 1959."** Fue producto de un paquete
de reformas econdmicas recomendadas por la misién Klein-Saks para combatir la alta
inflacién que prevaleci6 en aquel entonces.'* La idea fue sustituir paulatinamente el enfoque
de gobierno de control de precios y planeacion central por un enfoque de libre mercado en
el que una ley antimonopolios velarfa por mantener suficiente presion competitiva.’ Las
recomendaciones en cuanto a controles de precios de la misién no fueron implementadas de
forma consistente y por ello la ley de competencia convivié con una economia planificada,

lo cual provocé su poca aplicacion.™'

La estructura sustantiva actual se encuentra dada por el Decreto 211 de 1973. Su Art. 3
contiene una clausula general de prohibiciéon de conductas que restringen la competencia o
tienden a hacerlo. Dicha disposicién contiene asimismo un catalogo no taxativo de conductas
tipificadas como anticompetitivas. Estas se dividen en 4 categorias: 1) acuerdos entre

competidores, 2) explotacién abusiva de una posicion de dominio unilateral o colectiva, 3)

147 Art. 2. del Decreto 259 de 1992 y paragrafo 2 de la Resolucion 62 de 2014, expedida por la Direccién de
Impuestos y Aduanas Nacionales.

148 Organisation for Economic Co-operation and Development, Competition law and policy in Chile: Accession review
(2010) 10.

149 Manuel Abarca Meza, ‘Breve historia de la primera ley de competencia chilena (1959-1973)’ [2021] Revista
de Derecho Econdémico 91, 94. T.a Mision Klein-Saks fue una comisién de economistas estadounidenses
contratada por el gobierno chileno para estabilizar la inflacién y transformar el modelo econémico. Ver Klein-
Saks (1958).

150 Misioén Klein-Saks, ‘Las ideas de la Mision Klein-Saks sobre el futuro econémico de Chile’ en Juan Pablo
Couyoumdjian (ed) Refrormas econdmicas e instituciones politicas: La excperiencia de la Mision Klein-Saks en Chile (Facultad
de Gobierno Universidad del Desarrollo 1958) 273.

151 Felipe Irarrazabal Philippi, ‘El sistema chileno de defensa de la libre competencia’ (Fiscalia Nacional
Econémica 2010) <https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/05/OTRO_0001_2010.pdf>
consultado el 3 de diciembre de 2021; Manuel Abarca Meza, ‘Breve historia de la primera ley de competencia
chilena (1959-1973)’ [2021] Revista de Detrecho Econémico 91.
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practicas predatorias o competencia desleal con el propésito de alcanzar, mantener o
incrementar una posicion de dominio y 4) entrelazamiento de juntas directivas y cargos de

administracion entre competidores.

Normalmente las autoridades chilenas utilizan la clausula general del Art. 3 de manera
residual en conjunto con una de las conductas tipificadas expresamente. No obstante, si se
encuentran precedentes en los que la clausula general ha sido utilizada en solitario. Esto se
ha dado en el caso de conductas de dificil subsuncién en alguno de los tipos especificos del

Art. 3.1

La aplicacion de la ley es facultad de la Fiscalia Nacional Econémica — ente encargado de la
investigaciéon — y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia — ente adjudicador desde
2003." De esta forma, Chile cuenta con el mayor grado de separacion en la region entre

facultades de investigacion y adjudicacion de casos de competencia.

Relevante para el analisis de contratos de transferencia de tecnologfa es también la Guia para
el Analisis de Restricciones Verticales de la FINE. Cabe hacer énfasis en que este instrumento
no tiene caracter coercitivo, por lo cual es de necesaria observancia por parte del TDLC. No
obstante, es un instrumento relevante por el hecho que informa la practica de investigacion

y persecucion de la FNE.

En dicha gufa se establecen los principales factores que dicha autoridad tendra en cuenta para
evaluar los riesgos anticompetitivos y posibles eficiencias de las conductas. Contiene
asimismo un umbral de participacioén de 35 por ciento de mercado tanto del proveedor como
del distribuidor por debajo del cual se presume que las restricciones verticales son licitas.
Esta presuncién puede desvirtuarse en la medida que existan redes paralelas de acuerdos que

tengan un efecto cumulativo perjudicial en el mercado.”*

Es relevante también el hecho que la guia establece solamente un marco de analisis y factores
a tener en cuenta pero no establece una categorizaciéon de conductas con base a diferentes
niveles de riesgos potenciales sobre la competencia. Esto se encuentra mas en linea con el
derecho estadounidense. En la Unién Europea, tanto en las regulaciones generales sobre
restricciones verticales, como en las normas especificas de transferencia de tecnologfa,

existen algunas conductas que son consideradas como especialmente perjudiciales y por tanto

152 Ver, pot ejemplo, sentencia 172/2020 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

153 Organisation for Economic Co-operation and Development, Competition law and policy in Chile: Accession review
(2010) 11.

154 Fiscalia Nacional Econémica, Guia para el andlisis de restricciones verticales (2014) 8.
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salen de los regimenes de exencién. Este es el caso, por ejemplo, de la fijacién vertical de

precios o restricciones de ventas pasivas.
F.2.3 Argentina

Las primeras leyes de competencia en Argentina fueron emitidas en 1923 y 1946. Estos
cuerpos normativos eran de naturaleza penal y fueron de escaza aplicacion. De acuerdo con
la evaluacién de pares de la OCDE, un total de 4 casos resultaron en sanciones entre 1933 y
1980." De acuerdo con la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la
aplicacion de la ley de competencia cobré relevancia desde mediados de los 90 después de
salir del modelo econémico de planificacion central.” En 1997, por ejemplo, la CNDC cerr6

practicamente la misma cantidad de casos (24) que en los 5 afios anteriores (25)."”

La actual ley de competencia argentina — Ley 27.442 de 2018 — contiene en su articulo 1° una
clausula general de comportamientos prohibidos, la cual a grandes rasgos corresponde con
el lenguaje de las demas leyes de competencia bajo analisis. Lo que cabe remarcar es que el
punto de referencia de los efectos de la conducta que sefiala dicho articulo no es el bienestar
del consumidor o la eficiencia econémica — estandares acogidos en legislaciones alrededor
del mundo en las que se utiliza el analisis econémico dado por la escuela neoliberal — sino el
interés econoémico general. Esto da suficiente latitud a las autoridades para escoger el enfoque

bajo el cual se regira la aplicacion de la ley.

Los catalogos no taxativos de conductas anticompetitivas se dividen en aquellas en las que
se presume un dafio al interés econémico general — acuerdos entre competidores sobre
cantidades de produccion y precios (Art.2) — y aquellas en la que debe probarse dicho dafio
o la idoneidad de la conducta para causarlo (Art. 3). Conductas como fijacion vertical de
precios de venta, exclusividad y ventas atadas, se encuentran tipificadas en el segundo de los
catalogos mencionados. Es también notable que el Art. 3 contiene tipos enfocados en la

restriccion del desarrollo tecnolégico (letras ¢) y e)).

Laley de competencia no contiene ninguna otra disposicién que haga referencia a innovacion
o derechos de propiedad intelectual relacionados con este fenémeno. Por su parte, la Ley
24.481 sobre Patentes y Modelos de Utilidad regula en su Art. 38 posibles conductas

anticompetitivas en los contratos de licencia. Segun dicho articulo, no son permitidas aquellas

155 Organisation for Economic Co-operation and Development, Competition Law and Policy in Argentina: A Peer
Review (2000) 8.
156 1d., p. 9

157 Comisién Nacional de Defensa de la Competencia, Memoria de labores (1997) 3.
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clausulas “restrictivas que afecten la produccion, comercializacion o el desarrollo tecnolégico
del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta”. Esta
disposicion ofrece como ejemplos las siguientes clausulas: pactos de retrocesion exclusiva,
prohibir la impugnacién de la validez y la imposicion de licencias conjuntas obligatorias. Por
la redacciéon de la disposicion, parece que el analisis de dichas clausulas en un caso de
competencia debiera ser sobre efectos actuales o potenciales de las mismas. Es decir, no
parece que el legislador argentino ha querido darles un tratamiento per se o por objeto. De
cualquier forma, al haberse mencionado expresamente, se puede interpretar que dichas

clausulas tienen un especial riesgo.

Esto podria estar en linea con la legislacion de la UE, donde los pactos de retrocesion
exclusiva son también considerados como especialmente riesgosos. Estos salen del régimen
de exencién de contratos de transferencia de tecnologia, el cual cubre acuerdos entre
competidores cuando la participacion conjunta de mercado esta por debajo del 20 por ciento
y entre no competidores cuando la participacion de cada empresa esta por debajo del 30 por
ciento. Estas son participaciones de mercado que pueden considerarse relativamente bajas.
No obstante, el legislador de la UE opt6 por excluir del régimen de exencién a los pacto de

retrocesion exclusiva entre empresas que caen debajo de estos umbrales.

Actualmente, La autoridad encargada de la aplicaciéon de la ley de competencia es la CNDC
y la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo. La CNDC
promueve la etapa de investigaciéon. Concluida esta etapa, la CNDC emite un dictamen con
su recomendacién a la SCI, la cual decide el caso. Las reformas a la ley argentina de 1999
impusieron la obligacién de crear un tribunal independiente con las facultades de
adjudicacion, similar al sistema prevaleciente en Chile. No obstante, dicho tribunal nunca fue
creado. La actual ley prevé la creacion de una nueva autoridad de competencia y de un
tribunal especializado, lo cual a la fecha no ha sucedido. Por tanto, el actual sistema de

aplicacion de la ley de competencia depende del poder ejecutivo.
F.2.4 Uruguay

La primera norma de competencia en Uruguay fue emitida en el afio 2000 — Ley 17.243. La

autoridad encargada de su aplicacién - la Comision de Promociéon y Defensa de la

1 158

Competencia — fue designada a comienzos de 200 El poder disuasivo de esta ley pudo

158 Mario Bergara, Las reglas de juego en Urngnay — El entorno institucional y los problemas econdmicos (Udelar. FCS-DE
: Trilce : Universidad para la Paz 2003), p. 79.
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estar mermado por el nivel de las multas que podian imponerse por una infracciéon. De
acuerdo con el Art. 157 de la Ley No 17.296, las multas debfan estar entre 500 a 20 mil

139 Pyede ser la

Unidades Reajustables (UR) — aproximadamente entre 8 mil y 320 mil USD.
raz6n por la cual algunos comentaristas consideran la actual Ley 18.159 de 2007 como la
primera legislacion nacional y general de competencia en Uruguay. Esta normativa establece
nuevos techos para multas: 20 millones de UR, 10 por ciento de las ventas anuales de la
compania o tres veces el dafio causado por la conducta, cual fuere de entre estos el valor
superior (Art. 17). La autoridad encargada de aplicacion de la actual ley es la Comision de
Promocién y Defensa de la Competencia, la cual comenzé operaciones en 2009.' Esto hace

al régimen uruguayo uno de los mas jovenes de la region, aun cuando ya cuenta con poco

mas de diez afios de aplicacion.

La Ley 18.159 tiene como objeto fomentar el bienestar de los consumidores, actuales y
futuros, a través de una mayor competencia, eficiencia econémica y libertad e igualdad de
acceso de empresas al mercado (Art. 1). Es de remarcar que la ley menciona expresamente el
bienestar de los consumidores futuros lo cual es una senal clara del legislador de considerar

aspectos dinamicos en el analisis de las conductas como la innovacion.

La clausula general de conductas prohibidas (Art. 2) no presenta aspectos que se aparten de
los cominmente encontrados en las leyes de la region, especialmente aquellas redactadas
segun el “enfoque econémico” del derecho de competencia. Es de remarcar que la ley
expresamente excluye del ambito de aplicacion de la ley el ejercicio de un derecho, facultad
o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley. Puede interpretarse entonces que
el ejercicio de la facultad de solicitar una orden judicial de cese por parte de un titular de un
derecho de propiedad intelectual no puede considerarse en ninguna circunstancia como una
conducta anticompetitiva, diferente de lo que pasa en la Unién Europea y algunos paises

objeto del presente estudio — Colombia y Chile.

La ley uruguaya distingue expresamente entre conductas prohibidas en si mismas y aquellas
en las que debe probarse los efectos actuales o potenciales de la conducta. Las conductas
prohibidas en s{ mismas son los acuerdos de competidores en cuanto a precios y cantidades

de produccion. La fijacion vertical de precios de venta y restricciones de ventas pasivas se

159 Juan David Gutiérrez Rodriguez, ‘Derecho de la competencia en América Latina y el Caribe: Evolucion y
principales retos’ en Anuario de Defensa de la Competencia (La Ley 2021) 130.
160 Comision de Promocién y Defensa de la Competencia, Memzoria de labores (2009) 1.
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analizan bajo la regla de la razén, lo cual difiere del tratamiento que reciben dichas practicas

en el derecho de competencia de la Unién Europea.

Es de mencionar que entre las conductas sefialadas en el Art. 4 letra b) se tipifica la limitacion
y restriccion del desarrollo tecnolégico. Lo curioso de esta disposicion es que el tipo incluye
conductas que afectan ya sea a consumidores o a competidores. Esta redaccion alternativa
quiere decir que la restriccién del desarrollo tecnoldgico puede sancionarse sin necesidad de

probar un perjuicio actual o potencial a los consumidores.

Aligual que en el caso de Argentina, la ley de patentes uruguaya — Ley 17.164 — contiene una
disposicion (Art. 52) que prohibe clausulas anticompetitivas en los contratos de licencia. La
ley uruguaya ofrece los siguientes ejemplos especificos de clausulas potencialmente
anticompetitivas: pactos de retrocesion exclusiva, impedir la impugnacion de la validez de la
patente y limitaciones a la exportaciéon hacia pafses con los que existe un acuerdo sobre
integraciéon econdémica y comercial. Dicho articulo ofrece dos ejemplos adicionales pero
redactados en términos mas generales: clausulas con efectos perjudiciales para el comercio y
limitaciones al licenciatario en el plano industrial y comercial cuando ello no derive del

alcance de la patente.

Por ultimo, el Art. 60 de la ley de patentes establece la facultad para conceder licencias
obligatorias cuando se han dado practicas anticompetitivas tales como: fijaciéon de precios
excesivos, negativa de abastecer el mercado en condiciones razonables, el entorpecimiento o
el perjuicio derivado sobre las actividades comerciales o productivas, o cuando se limite

injustificadamente el comercio o causen un detrimento a la transferencia de tecnologfa.
F.2.5 Pert

La primera ley de competencia en Perd — Decreto Legislativo No 701 — fue emitida en
noviembre de 1991. La autoridad encargada de su aplicaciéon y de la actual normativa —
Decreto Legislativo 1034 de 2008'°" — es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual, el cual fue creado en noviembre de 1992 por

medio del Decreto Ley No 25868, empezando operaciones en marzo de 1993.'* Esta

161 Modificada subsecuentemente por Decreto Legislativo N°® 1205 de 2015 y Decreto Legislativo N° 1396 de
2018.
162 Organisation for Economic Co-operation and Development, Peru — Peer Review of Competition Law and Policy

(2004), p. 13.
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autoridad se encuentra entre las mas activas de la region en términos de casos resueltos por

afio, junto con las autoridades de Brasil, Colombia, México y Chile.'”

Una peculiaridad del derecho de competencia peruano es que hasta la entrada en vigencia de
la Ley 31112 en junio de 2021'* no existia un régimen de control de concentraciones para
toda la economia. Antes de ello, la obligacién de notificar operaciones de esta naturaleza solo
existia para la industria eléctrica. Esto no es un aspecto que afecte directamente la aplicacion
de la ley de competencia a la transferencia de tecnologifa, pero vale la pena mencionar como
un indicador de las corrientes de pensamiento y economia politica a las que se enfrenta el

derecho de competencia en este pais.

En Perq, al formar parte de la CAN, son también aplicables las disposiciones de la Decision
291 sobre registro de contratos de transferencia de tecnologia y la prohibiciéon de registrar
contratos que contengan clausulas anticompetitivas (Art. 14), las cuales quedan a discrecion
de cada pafs miembro. A diferencia de Colombia, la legislaciéon peruana no ha desarrollado
cudles de las cldusulas enumeradas en el Art. 14 son causales de denegacion de registro del
contrato. De cualquier forma, la consecuencia juridica de la falta de registro es solamente la

no publicidad del contrato. Esto no afecta su validez.

La ley de competencia peruana contenida en el Decreto Legislativo 1034 de 2008 contiene
tres catalogos de conductas ilicitas: abuso de posiciéon de dominio (Art. 10), practicas
colusorias horizontales (Art. 11) y practicas colusorias verticales (Art. 12). Las practicas
colusorias horizontales referentes a carteles duros constituyen prohibiciones absolutas,
mientras que el resto de conductas horizontales — tales como la negaciéon concertada a
contratar — son prohibiciones relativas. En otras palabras, debe probarse efectos actuales o
al menos potenciales. El mismo estandar rige a las practicas colusorias verticales y los abusos

de posicién de dominio.

El desarrollo tecnolégico figura dentro de la prohibicién de practicas colusorias horizontales
o verticales que lo limiten. Cabe remarcar que los acuerdos horizontales que restringen el
desarrollo tecnolégico no se encuentran dentro de la lista de carteles duros del segundo
parrafo del Art. 11. Como consecuencia, este tipo de acuerdos es prohibido unicamente si se

prueban efectos actuales o potenciales de la conducta (Art. 9). Esto permite que cualquier

163 Juan David Gutiérrez Rodriguez, ‘Derecho de la competencia en América Latina y el Caribe: Evolucion y
principales retos’ en Anuario de Defensa de la Competencia (La Ley 2021) 137.

164 T ley establece en sus disposiciones finales complementarias que entra en vigencia 15 dias después de
realizarse las modificaciones necesarias al Reglamento de Organizacion y Funciones del INDECOPI, lo cual se
implementé el 30 de mayo de 2021 mediante la Resolucién 060-2021-PRE-INDECOPI.
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acuerdo horizontal en términos de licencias o I+D tenga un menor riesgo de ser capturado
por la ley de competencia, siempre y cuando no se concierten precios de compra o venta o

cuotas de mercado.
F.2.6 Brasil

Brasil sigue al parecer el patron de la mayoria de paises de la regiéon donde las politicas de
competencia como se entienden actualmente cobran relevancia unicamente después de un
periodo de liberalizacién de la economia en los 90. De acuerdo con el informe de revision
de pares de la OCDE, la politica de competencia en Brasil inicié con la Ley 8.884, del 11 de
junio de 1994. Existen algunos casos del Conselho Administrativo de Defesa Econ6émica
(CADE) — la autoridad de competencia brasilefia — basados en denuncias que datan de 1988.
No obstante, la aplicacién de la ley parece haber tenido un empuje desde mediado de los 90.
Esto significa que la politica de competencia tiene poco menos de tres décadas de existir en

dicho pafs.

La ley de 1994 fue reemplazada por la Ley 12.529 del 30 de Noviembre de 2011. Se puede
afirmar que su aplicacion por parte del CADE es proactiva, al ser una de las autoridades mas

' Es también percibida como una de las que mejor cumple su funcion,

activas de la region.
solamente por debajo de las autoridades chilenas, medido por la encuesta de opinion

ejecutiva del Foro Econémico mundial.'®

El CADE esta conformado por el Tribunal Administrativo de Defensa Econdémica, la
Superintendencia General y el Departamento de Estudios Econémicos (Art. 5 Ley 12.529).
El Tribunal es el 6rgano adjudicador (Art. 9 numerales II y III) y la Superintendencia es la
encargada de promover la investigacion (Art. 13 numerales III al VI), de modo que hay un
grado de separacién entre dichas facultades lo cual promueve un mayor grado de

adversarialidad en los procesos.

La Ley 12.529 caracteriza las conductas anticompetitivas como “violaciones al orden
econémico”. Dicha elecciéon de terminologia es de remarcar pues da un caracter mas
fundamental en el orden juridico a la observancia del derecho de competencia. En otras
palabras, puede interpretarse como una sefial del legislador brasilefio acerca de la importancia

que se adjudica al mantenimiento de esta ley. Asimismo, da una mayor latitud en el analisis

165 Juan David Gutiérrez Rodriguez, ‘Derecho de la competencia en América Latina y el Caribe: Evolucion y
principales retos’ en Anuario de Defensa de la Competencia (La Ley 2021) 137.

166 Id., p. 138, calculando el promedio del puntaje recibido con base a la pregunta “En su pais, ¢en qué medida
la politica antimonopolio promueve la competenciar” entre 2007 y 2017.
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de efectos econémicos de las conductas que van mas alla de la eficiencia y bienestar del

consumidor que se establece como estandar en otras leyes de competencia.

Otro reflejo de la importancia de la politica de competencia en Brasil se encuentra en las
facultades sancionadoras que tiene el CADE. La multa maxima asciende al 20 por ciento de
las ventas brutas de la compania (Art. 37 numeral I) — en la UE, por ejemplo, es solamente
el 10 por ciento - asi como sanciones individuales a ejecutivos cuando se compruebe culpa o
dolo de entre el 1 por ciento y 20 por ciento de la multa fijada a la empresa (Art. 37 numeral
III). En esta misma linea de ideas, Brasil es uno de los paises de la region en los que también
algunas violaciones a la ley de competencia (relacionadas con carteles duros) pueden ser

penadas con prision — entre 2 y 5 anos (Art. 4 Ley 8.137).

La clausula general de prohibicién de practicas anticompetitivas de la ley brasilefia menciona
4 categorias de comportamiento en su Art. 36: 1) limitar, falsear o perjudicar la libre
competencia; 2) dominar el mercado relevante respectivo; 3) aumentar arbitrariamente las
ganancias; y 4) el abuso de una posicién dominante. El paragrafo primero de esta disposicion
aclara que 2) no se refiere a la conquista de un mercado por parte de una empresa gracias a

una mayor eficiencia con respecto a sus competidores.

El catalogo de conductas tipificadas como anticompetitivas contiene, de relevancia para el
presente estudio, las siguientes: impedir el acceso a tecnologias o equipos; acuerdos que
restrinjan la investigacion y desarrollo de tecnologias; acaparar o prevenir la explotaciéon de
derechos de propiedad intelectual; y el ejercicio o explotaciéon abusiva de derechos de
propiedad intelectual. Este ltimo tipo es de resaltar puesto que puede generar conflictos con
la esencia de los derechos de PI, como una patente, que es la de excluir a otras personas de
la explotacién del conocimiento generado. Esto es una fuente importante de poder de
mercado de un titular de una patente, por lo que dependiendo de los criterios de aplicacion
de esta prohibicién de ejercicio abusivo de derechos de PI puede haber un conflicto real

entre estas dos ramas del derecho.

En cuanto a remedios, el Art. 38 numeral IV a) da la facultad al CADE de recomendar al
INPI el otorgamiento de licencias obligatorias de derechos de PI cuando la violacion esté

relacionada con el ejercicio de estos derechos.

El Art. 36 también ejemplifica conductas usualmente incluidas en leyes de competencia y de
relevancia para contratos de transferencia de tecnologia: exclusividad, ventas atadas, fijacion

vertical de precios, entre otros. Al igual que en el resto de paises bajo analisis, todas estas
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conductas son analizadas bajo la regla de la razén. Como consecuencia, en el caso de Brasil,
también las reglas respecto de fijacion vertical de precios minimos y restricciones de ventas
pasivas son distintas a la normativa de la UE, donde dichas practicas son vistas con mayor

suspicacia y clasificadas como violaciones por objeto.
F.2.7 México

México es uno de los paises en la region que cuentan con cerca de tres décadas de aplicacion
de su ley general de competencia. La primera ley fue emitida en 1992 y entré en vigencia en
1993."" La autoridad administrativa encargada de su aplicacion — la Comision Federal de

Competencia (CFC) — inici6 operaciones ese mismo afio.

El régimen de competencia suftié un proceso de reformas profundas como parte del acuerdo

25 168
>

politico multipartidario denominado “Pacto for México en el cual se puso a la
competencia en el centro de la politica econémica del gobierno para promover el desarrollo
en el pafs. Como parte de estas reformas, se cre6 mediante reforma constitucional dos
autoridades de competencia: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) — encargado
de aplicar la ley de competencia a los mercados bajo su supervision — y la Comision Federal
de Competencia Econémica (COFECE) — encargada de aplicar la ley de competencia en el

resto de la economia. Esto hace a México el tnico pais de la region donde las autoridades de

competencia tienen un rango constitucional.

Asimismo, en 2014 se emitié6 una nueva Ley Federal de Competencia Econdémica que
reemplazo a la ley de 1992. Una de las peculiaridades de la ley es el lenguaje alrededor del
fenémeno de monopolios. La finalidad de la ley se expresa en su Art. 2 de la siguiente manera:
“promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia econémica, asi como
prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los
monopolios, las practicas monopolicas, las concentraciones ilicitas, las barreras a la libre
concurrencia y la competencia econémica, y demas restricciones al funcionamiento eficiente

de los mercados.” (subrayado propio). Esta formulacion se aleja de la corriente principal de

167 Ley Federal de Competencia Econdémica
<https://www.diputados.gob.mx/IeyesBiblio/abro/lfce/LFCE abro.pdf> consultado el 3 de diciembre de
2021.

168 Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Pacto por Meéxcico
<https://consulmex.sre.gob.mx/calexico/index.php/component/content/article /4-articulos /58-pacto-pot-

mexico#:~:text=F1%20Pacto%20por%20M%C3%A9xico%20es,pobreza%20v%201a%20desigualdad %20soc
ial> consultado el 3 de diciembre de 2021.
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pensamiento en el derecho de competencia acerca de que los monopolios no son

perseguibles en si mismos, solo se castiga el abuso del poder de mercado.

Una de las formas en las cuales la ley mexicana persigue directamente el monopolio y no el
abuso del poder de mercado es mediante la facultad de investigar la existencia de barreras a
la entrada e insumos esenciales independientemente de la existencia de las practicas
anticompetitivas tipificadas en los Arts. 53 al 56 de la ley. Si la autoridad encuentra la ausencia
de condiciones de competencia causada por barreras de entrada o un insumo esencial, la
COFECE o IFT tienen la facultad de ordenar la desincorporacion de activos en el caso que
otros remedios no sean suficientes para corregir los efectos perjudiciales en el mercado. Esta
facultad puede interpretarse como aplicable en casos en que una tecnologia se considere
esencial o que el propietario de la tecnologia goce de poder sustancial de mercado por

condiciones estructurales ajenas a su conducta de explotacion de la tecnologia.

La ley mexicana divide asimismo las conductas prohibidas en absolutas y relativas. En la
primera categoria entran solo los carteles duros — fijacién horizontal de precios y cantidades
de produccién. En la segunda categorfa entran todas las conductas de interés para el presente
estudio: fijaciéon vertical de precios, exclusividad, ventas atadas, etc. El Art. 54 de la ley
establece que debe probarse la configuraciéon de una de las conductas tipificadas en el
catalogo del Art. 56, poder sustancial de mercado unilateral o conjunto y el objeto o efecto
anticompetitivo de la conducta. A primera vista pareciera entonces que el catdlogo de
practicas monopolicas relativas es taxativo. No obstante, el numeral XI de esta disposicion
no describe una conducta en si misma si no que esta redactado en término de los efectos
producidos — “incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la
demanda que enfrentan otro u otros Agentes Econémicos.” Por ende, cualquier conducta
no enumerada en el resto de la lista pero que tenga los efectos sefialados puede subsumirse

dentro del numeral XI.

El Art. 54 menciona que las practicas monopolicas relativas pueden ser sancionadas por su
objeto o efecto, por lo cual pareciera que se da latitud a la COFECE e IFT de determinar las
conductas que no requieren de un analisis de efectos actuales o potenciales. Por otra parte,
debe probarse que el o los agentes econémicos tienen poder sustancial de mercado, por lo
que de todas maneras practicas como la fijacioén vertical de precios recibirfan un trato mas
laxo que en la Unién Europea, donde no es necesario probar que la empresa investigada tiene

posiciéon de dominio.
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F.3 Principales hallazgos del analisis comparativo sobre la aplicacion de las leyes

de competencia a los contratos de transferencia internacional de tecnologia

Solamente en Argentina y Brasil se encontraron casos de aplicacion de las leyes de
competencia a contratos de transferencia de tecnologfa. En Argentina encontraron dos casos
en sede administrativa relacionados directamente con clausulas en los contratos de licencia
de tecnologia. Uno pendiente de resolucién y un expediente cerrado por la CNDC. El caso
pendiente de resolucién concierne licencias otorgadas por Monsanto a productores
agropecuarios de soja por el uso de semillas genéticamente modificadas. El segundo caso
tratd sobre licencias exclusivas concerniente a servicios de dosimetria (deteccion de radiacion
en personas expuestas, por ejemplo, en el caso de uso de equipo radioactivo o pacientes de

radioterapia).

' lo que se conoce del expediente que data desde 2014 se describe a

En el caso Monsanto,
continuaciéon. La denuncia fue interpuesta por entidades representativas de productores
agropecuarios por regalias excesivas en los contratos de licencia de uso de semillas que
incorporan la tecnologia Intacta, desarrollada por Monsanto. La tecnologia consiste en

semillas genéticamente modificadas para resistir plagas y mejorar el rendimiento, entre otras

ventajas.

Monsanto realiza cobros de los agricultores por tres conceptos: 1) el precio por la compra
de la semilla, 2) regalias derivadas del derecho de obtentor de la variedad de la semilla y 3)
regalfa derivada de la patente que cubre la semilla. La denuncia cubre también las practicas
que Monsanto realiza para el cobro de las regalfas, el cual consiste en una retenciéon del

exportador o acopiador de parte del precio que se le paga al agricultor.

Un aspecto importante del caso es que también se debate el alcance de la patente con el que
cuenta Monsanto respecto de las semillas. Este factor, en conjunto con un caso que involucra
el establecimiento de precios excesivos de un titular de un derecho de PI, hacen al caso de
sumo interés en términos del presente estudio. Se quedara a la espera de los criterios que

aplique la CNDC y los tribunales en su caso.

En cuanto al segundo caso, los hechos fueron los siguientes: la empresa estadounidense
Landauer — propietaria de la tecnologia OSL para servicios de dosimetria — firmé un contrato

de licencia exclusiva con la empresa argentina Nuclear Control que cubria la prestacion del

169 Expediente S01: 0190035/2014, caratulado ,,Monsanto Argentina SAIC s/ Infraccién Ley 25.156 (C. 1521)*
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servicio y uso del equipo que incorpora la tecnologfa.'”

Amparada en la cldusula de
exclusividad, Nuclear Control se negd a vender equipo con tecnologia OSL a RX Asesores,
uno de sus competidores en Argentina. Esta dltima decidi6 interponer ante estos hechos una
denuncia ante la CNDC. El caso gir6 principalmente alrededor de la falta de posiciéon de
dominio de la investigada, puesto que esta contaba con una participacioén no sustancial y por
debajo de la denunciante, la cual a su vez era la empresa lider en el mercado. Por este mismo
hecho se determiné también que la tecnologfa OSL no era imprescindible para prestar
servicios en el mercado. Como consecuencia, se determiné que no existié un abuso de
posicion de dominio. En este sentido no hay elementos que puedan utilizarse para los

propositos del presente estudio puesto que el analisis no se basé en consideraciones sobre

innovacioén y difusiéon de conocimiento tecnolégico.

En Brasil se encontraron casos de competencia sobre transferencia de tecnologia en la
industria de semillas genéticamente modificadas. Se trata de una serie de decisiones del
CADE que se encuentran directamente relacionadas, puesto que se analiz6 en casos distintos
los contratos de Monsanto con diferentes personas y empresas en Brasil en cuanto a la
tecnologfa Intacta de semillas de soja — la misma tecnologia objeto de la investigacion

pendiente en la CNDC de Argentina.

La peculiaridad del caso fue que los contratos no fueron analizados bajo las disposiciones
sobre conductas anticompetitivas sino como operaciones de concentracion vertical entre
Monsanto y las empresas a las que se transfirié la tecnologfa. Esto como consecuencia de
que se encontré que algunas clausulas otorgaban a Monsanto cierto control sobre decisiones
comerciales de las contrapartes. E1 CADE objet6 principalmente el sistema de remuneracion
por medio del cual se establecian porcentajes crecientes a favor del licenciatario dependiendo
de la porcién de produccion de semillas con tecnologia Intacta. En la opinién de la mayoria
de consejeros del Tribunal, este tipo de clausulas desincentivarian el uso de tecnologias

competidoras.

También se revis6 los efectos sobre la competencia del licenciamiento conjunto de la
tecnologia RoundUp Ready referente a herbicidas compatibles con las semillas Intacta. No
obstante, al existir diversas marcas de glifosato — el herbicida en cuestiéon — no se encontraron

riesgos a la competencia.

170 Dictamen CNDC No 58 del 28 de julio de 2017; Resolucién del Secretario de Comercio RESOL 2017-635-
APN-SECC#MP del 17 de agosto de 2017.
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Con base en lo anteriormente descrito, se aprobaron en primera instancia los contratos,
sujeto a la condicion de eliminacién de las clausulas que desincentivaban el uso de tecnologias
que competian con las semillas Intacta. Esta decision fue recurrida por los requirentes ante
el mismo Tribunal, modificandose la decisién en términos que no se conocen ya que los

votos de los consejeros fueron emitidos de manera confidencial.

En Colombia, Uruguay, Pera y México no se encontraron casos en materia de competencia
que versen sobre transferencia de tecnologia. Tampoco se encontré casos que traten sobre
derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologia tales como patentes y secretos
comerciales. Por tanto, no es posible hacer un analisis directo de las tendencias que tienen

las autoridades hacia factores relevantes tales como incentivos a la innovacién y su difusion.

En Chile se encontré un caso sobre clausulas de no competencia en el marco de una cesion
de patentes y un caso sobre posibles abusos en contratos de licencia de software. No
obstante, los incentivos a la innovacién y difusién de conocimiento no fueron factores que

formaron parte del analisis hecho por el TDLC.

Dada esta escasez de casos, se procedié a realizar un analisis de decisiones judiciales y
administrativas sobre conductas que pueden presentarse en un contexto de transferencia
internacional de tecnologia. Esto puede proveer una guia, aunque imperfecta, sobre aspectos
que las autoridades tendran en cuenta cuando estén frente a un caso sobre el fenémeno que

nos ocupa.

El primer punto que se investigd fue referente a las limitaciones sobre remedios judiciales a
los que puede tener el licenciante de la tecnologia teniendo como referencia el debate que se
ha dado en otras jurisdicciones en el caso de patentes esenciales a un estandar. Es un punto
importante para el presente estudio porque la limitaciéon de un orden de cese de la infraccién
a un derecho de propiedad intelectual es un remedio judicial que forma parte de la esencia
del derecho negativo que tienen los titulares, en otras palabras, el derecho a excluir del uso
del conocimiento productivo generado u obras creadas. Es por esto que la limitacion de este
derecho procesal de un titular ha sido interpretada muy restrictivamente en otras

jurisdicciones como la UE.

En los pafses latinoamericanos bajo estudio no se encontraron casos directamente sobre
remedios judiciales pero si sobre la figura general que abarca este tipo de conductas, que es
por regla general el ejercicio abusivo de un derecho. En los paises en los que se encontraron

casos en esta materia, se pudo constatar un estandar muy alto para poder probar en un caso
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de competencia un abuso de posicién de dominio de este tipo. En el caso de Colombia, en
las instancias en las que se ha analizado esta conducta, nunca se ha encontrado una violacién

" En Chile, de igual forma, la casuistica indica que el estandar

al derecho de competencia.
para probar un abuso de este tipo es muy alto pues la conducta debe de inequivocamente

tener la finalidad de restringir la competencia.172

Un caso peculiar en este sentido es Uruguay. Como se mencioné en las consideraciones
contextuales, la ley uruguaya excluye de la aplicacion de las leyes de competencia al ejercicio
de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley. Por tanto.
no existe siquiera la posibilidad de someter al analisis de competencia un ejercicio abusivo de

un derecho sustantivo o procesal.

Otro aspecto que se estudid fue el tratamiento de clausulas que pueden encontrarse en
contratos de transferencia de tecnologia y que en otras jurisdicciones como la UE vy los
EEUU han sido objeto de especial estudio por parte de las autoridades de competencia. Estas
clausulas son las referentes a fijaciéon de precios de venta de los productos que incluyen la
tecnologfa, exclusividades territoriales, venta atada, etc. En resumidas cuentas, en todos los
paises objeto de este estudio las conductas estas conductas son analizadas por las autoridades
administrativas e instancias judiciales bajo la regla de la raz6n o como infracciones por efecto.
Es decir, debe probarse que el efecto neto de la conducta es perjudicial a los consumidores,
sobre lo cual no hay una presuncién legal como en el caso de acuerdos horizontales de
precios.'” En el caso de México, esto ha sido la practica aun cuando la ley permite sancionar

estas conductas como violaciones por objeto.'™

En el caso de clausulas como fijacioén vertical de precios de venta y restricciones de ventas

pasivas fuera del ambito de exclusividad del licenciatario, esto significa un acercamiento a las

171 Ver SIC, Resolucion 71584 de 2019, Resolucion 76278 de 2016. El unico caso encontrado en el que se
establecié la existencia de un ejercicio abusivo del derecho se dio en el contexto de un caso sobre competencia
desleal en el que se encontré que la empresa denunciada habia registrado 20 marcas iguales o similares a las que
un competidor tenfa en otros paises para obstaculizar su ingreso al mercado.

172 Sentencia 47/2006 del TDLC, p. 58.

173 En Colombia, ver por ejemplo SIC, Resolucién 56350 de 2018 (contratos de exclusividad). En el caso de
Chile ver Sentencia 126/2012 del TDLC, p. 40 (clausulas de exclusividad); sentencia 97/2010 TDLC, p. 20
(ventas atadas). En Argentina, puede consultarse en el caso de fijacién de precios minimos de venta, la
Resoluciéon No 218/2002 de la Secretaria de la Competencia, la Desregulacién y la Defensa del Consumidor;
en el caso de clausulas de exclusividad territorial, ver Dictamen de la CNDC del 4 de septiembre de 1997 en el
caso “SADIT y otros ¢/Massalin Particulares y otros” y Resoluciéon No 942/97 del Secretario de Industria,
Comercio y Minetfa.

174 En el caso de México, puede consultarse la decisién de la CFC del 20 de noviembre de 2009 en el expediente
DE-022-2007 (contratos de exclusividad); decisién de la CFC del 9 de diciembre de 2011 en el expediente DE-
013-2008; decision de la COFECE de del 22 de octubre de 2013 en el expediente DE-015-2010.
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reglas sustantivas que imperan en Estados Unidos.'” En la Unién Europea, la fijacion vertical
de precios y las restricciones de ventas pasivas son en general analizadas como una conducta
anticompetitiva por objeto. Es por esto que en el Reglamento de exencién por categorias
relativo a los acuerdos de transferencia de tecnologfa en la Unién Europea, estas clausulas
entran dentro de la categorfa de restricciones duras y por tanto se excluyen del régimen de
exencion (Art. 4 par 2. lit. (a) y (b)). Asimismo, las restricciones clasificadas como duras se
presume que son un acuerdo restrictivo de la competencia segun el Art. 101, par. 1 del
TFUE, la cual muy probablemente no podra refutarse alegando eficiencias en los términos

del par. 3 de dicha disposicion.

No obstante la fijacion vertical de precios y los pactos de retrocesion de mejoras son tratados
bajo la regla de la razén en Colombia, su inclusiéon en los contratos de transferencia de
tecnologfa es una causal de denegacion del registro, tal como fue mencionado anteriormente.
Cabe recordar que la consecuencia juridica de lo anterior es la inaplicabilidad de beneficios
fiscales referentes a los impuestos generados por el pago de regalias. Esto puede indicar que
el legislador colombiano tiene especial preocupaciéon por estas clausulas en el contexto de
transferencia de tecnologia que en otros tipos de contrato. Por tanto, es complejo predecir
el tratamiento que recibirfa un caso en la materia por parte de la SIC, en el cual pueden

imponerse multas tanto a la empresa como a sus directivos.

Como se sefial6 en el apartado sobre el marco tedrico acerca de innovacién y competencia,
una leccién de la literatura econémica sobre esta relacién es que no es deseable establecer
categorias rigidas de conductas en cuanto a los riesgos anticompetitivos que generan. La
casuistica de las autoridades de competencia de los paises estudiados e instrumentos como
la Guia para el Analisis de Restricciones Verticales de la FNE sugieren que en la region se ha

seguido esta leccion.

Por dltimo, cabe mencionar que, en el caso de restricciones verticales, se encontré en las
legislaciones y en la casuistica que las autoridades de competencia deben probar tnicamente
potenciales efectos anticompetitivos y no su existencia. Es decir, se analiza si las clausulas
bajo estudio son idéneas para obstaculizar competencia y no si estas lo han hecho en la

realidad.'”® Esto puede interpretarse como un estindar bajo para sancionar este tipo de

175 Ver Andrew I Gavil, William E Kovacic & Jonathan B Baker, Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts and
Problems in Competition Policy (Thomson West 2008), caps. 4 y 6 para un resumen del estado del derecho antitrust
estadounidense acerca de restricciones verticales.

176En Colombia, ver por ejemplo SIC, Resolucién 56350 de 2018 (contratos de exclusividad). Asimismo, ver
en consideraciones contextuales de cada pais, donde las disposiciones hablan de la necesidad de probar el dafio
o la idoneidad de la conducta para causarlo. En Brasil, por ejemplo, el Art. 36 de la Ley 12.529 se encuentra
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conductas. Asimismo, la idoneidad de una clausula para restringir la competencia es un
analisis de tipo cualitativo, lo cual aumenta la incertidumbre acerca de los resultados finales

de una investigacion.

Cabe recordar que la relacién entre competencia e innovacion es sensible a las condiciones
de mercado tales como concentracion, crecimiento de la demanda y efectos de red, lo cual
es dificilmente capturado por un analisis de tipo cualitativo sobre efectos potenciales: Este
tipo de examen, por definicion, puede hacerse unicamente sobre la base de supuestos que no
han sido comprobados en la practica ya que no se realiza una estimacion estadistica de efectos
actuales. Esto puede ilustrarse con el siguiente ejemplo. Suponiendo que se estan analizando
los efectos de una clausula de fijacion vertical de precios de venta, estas suelen justificarse ya
que menor competencia intra-tecnologfa procura un mayor margen, lo cual permite realizar
inversiones que redundan en el bienestar del consumidor tales como mejoras a los productos.
No obstante, como se mencioné en el apartado sobre marco tedrico, el efecto positivo de
mayores margenes de ganancia sobre la innovacién tienen en promedio un limite — mas alla
de un cierto nivel de poder de mercado el aumento en el margen de ganancias tiene un efecto

negativo sobre la innovacion.

Este nivel de poder de mercado debajo del cual todavia se observan efectos positivos de
mayor poder de mercado sobre la innovaciéon no puede capturarse mediante un analisis de
definicién de mercados relevantes, participaciones de mercado y evaluacién de otros factores
como barreras a la entrada. Estas variables, como es sabido, son meramente proxys para
analizar los efectos de una conducta. En la medida en que se generalice acerca de los efectos
de una determinada clausula o participaciones sobre innovacion, se incrementaran los costos
de error del sistema de aplicacion de las leyes de competencia, los cuales pueden no ser
compensados con el ahorro en costos de administracion que implica un analisis cualitativo
en comparacién con un ejercicio de estimacion cuantitativa. Esto no es afirmar de ninguna
manera que un ejercicio econométrico da una prediccion o cuantificacion certera de efectos

pero se espera que en promedio se tengan resultados mas apegados a la realidad.

redactado de la siguiente manera: “Constituyen infracciones al orden econémico . . . los actos . . . que tengan

por objeto o puedan producir los siguientes efectos sin necesidad que sean alcanzados”
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G) Inversion extranjera directa (IED) y comercio internacional.

La literatura econdmica analiz6 en varias oportunidades la relacién del comercio
internacional y la IED como herramientas que proporcionan medios para la difusion de las
tecnologias a nivel internacional, por ejemplo, el estudio de Acharya y Keller (2007) muestran
como el alcance de las actividades internacionales de transferencia de tecnologfa puede
explicar las diferencias entre paises en los ingresos per capita. Ademas, constatan que las
importaciones son un canal especialmente importante de transferencia de tecnologia, aunque
el volumen de transferencia varfa segin el pafs, siendo mayor en los pafses con mayor
capacidad de absorciéon (medida por el nivel de educaciéon local) y las inversiones en

investigacion y desarrollo'”.
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Tlustracion 1 América Latina y el Caribe: entradas de inversion extranjera directa (IED), 2010-2020 (En miles de millones de ddlares
_y porcentajes del PIB) Comisiin Econdmica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 27 de julio de
2021.

Este capitulo analiza los marcos nacionales para la inversion extranjera directa y la
transferencia de tecnologfa. En particular la introduccién de clausulas en acuerdos bilaterales

de inversiéon que permitan o restrinjan requisitos de desempefio.

G.1Marco tedrico respecto de IED y comercio internacional.

Sibien no existe un acuerdo multilateral que regule lIa IED de un modo comprensivo, algunos
acuerdos de la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC) abordan aspectos especificos de
ella. Entre estos se cuentan el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), el

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

177 Ver Walter G Park and Douglas Lippoldt, ‘Channels of Technology Transfer and Intellectual Property
Rights in Developing Countries’ in Sanghoon Ahn, Bronwyn Hall and Keun Lee, Inzellectual Property for Economic
Development (Edward Elgar Publishing 2014) <http://www.elgaronline.com/view/9781782548041.00008 xml1>
accessed 18 October 2022.
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Comercio (ADPIC) y el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas
con el Comercio (Acuerdo MIC). Este ultimo prohibe a los Estados anfitriones imponer a
los inversionistas extranjeros ciertas condiciones, conocidas como requisitos de desempefio.
Entre ellas se destacan las exigencias de comprar o usar productos nacionales con preferencia
sobre los importados (requisitos de contenido local). Los requisitos de desempefio fueron

parte habitual de las estrategias de desarrollo de muchos paises'”.

Por otro lado, muchos paises ofrecen a los inversores extranjeros un trato mas favorable que
el concedido a los productores nacionales. El argumento a favor de un trato especial para la
IED suele basarse en un fallo del mercado. La presencia de externalidades positivas asociadas
ala IED conduciria a una subprovisiéon de IED vy, por tanto, constituirfa un ejemplo de fallo
del mercado y servirfa de justificaciéon para subvencionar la IED. Sin embargo, dadas las
dificultades para evaluar los beneficios de estos efectos indirectos, podria ser facil ampliar las
subvenciones mas alld de los niveles que pueden justificarse en funcién de los efectos
indirectos. Otra justificacion para subvencionar la IED se basa en las asimetrias de
informacién. Los inversores nacionales, que estan mejor informados sobre las oportunidades
de inversion en su paifs, no tienen ningun incentivo para compartir esta informacién con los
potenciales participantes extranjeros. En tal situacién, un pafs importador de capital

aumentarfa el bienestar subvencionando las entradas de capital extranjero'”.

A fines de incentivar la IED, muchos paises entran en Tratados Bilaterales de Inversion (BIT
por sus siglas en inglés). Los mismos establecen disposiciones que favorecen la inversion
extranjera, pero en muchos casos limita la posibilidad de introducir requisitos de desempefio

que fomenten la transferencia de tecnologfa.

178 Ver Sebastian Herreros and Tania Garcfa-Milldn, ‘Opciones Para La Convergencia Entre La Alianza Del
Pacifico y El Mercado Comutn Del Sur (MERCOSUR): La Regulacién de La Inversion Extranjera Directa’
(CEPAL) <https://tepositotio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42176/1/S1700855_es.pdf>.

179 BS Javorcik, ‘International Technology Transfer and Foreign Direct Investment’, The Evidence and Impact of
Financial Globalization (Elsevier 2013)
<https:/ /linkinghub.elsevier.com/rettieve/pii/B9780123978745000439> accessed 18 October 2022.
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Tratados Bilaterales de Inversidon
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Tlustracion 2. Tratados Bilaterales de Inversién en vigor y no vigentes en los paises seleccionados del
estudio, serie  histérica.  Fuente: ~ UNCTAD, Investment Policy Hub  disponible en

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements accedido 10 de marzo de 2022.

En muchos casos estos tratados establecen condiciones que restringen la transferencia de tecnologfa,
as{ como también incluyen a la propiedad intelectual bajo el concepto de inversiéon. Por ejemplo, el
Acuerdo suscripto por Argentina con el Gobierno de la Republica de la India sobre

Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones aprobado por Ley 25.540 establece:

“..El término "inversion" se refiere a todo tipo de activo constituido o adguirido,
incluyendo las modificaciones de la forma de dicha inversion, de conformidad con las leyes y
reglamentaciones nacionales de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiza la inversion
) en especial, anngue no exclusivamente, incluye:

2) bienes nmuebles e inmuebles, asi como otros derechos tales como hipotecas, cauciones o
derechos de prenday

1) acciones, titulos y obligaciones de una empresa y cualquier otro tipo de participacion en
una sociedady

211) derechos a sumas de dinero o a toda prestacion en virtud de un contrato que tenga un
valor econdmico; los préstamos estardan incluidos solamente cuando estén directamente
vinculados a una inversion especificay

) derechos de propiedad intelectual, valor lave, procedimientos técnicos y know-how de
conformidad con las leyes pertinentes de la respectiva Parte Contratante. ..’ 180

180Ver Acuerdo suscripto por Argentina con el Gobierno de la Republica de la India sobre Promocién y
Proteccién Reciproca de Inversiones, disponible en:
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Como se ve en el parrafo precedente, los Tratados Bilaterales de Inversion incorporan como
activos a los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo no alcanza a definir qué
derechos se encuentran alcanzados por la definiciéon de propiedad intelectual. Otros Tratados

como el firmado con entre la Argentina y la Federacion de Rusia y aprobado por Ley nro.
25.353. indican:

“...El término "inversion" designa, de conformidad con la legislacion vigente de la Parte Contratante
en cuyo territorio se realizd la inversion, todo tipo de bienes que elinversor de una Parte Contratante
invierte en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislacion de esta siltima,
entre ellos.

a) bienes muebles e inmuebles y sus correspondientes derechos reales;

b) acciones y otras formas de participacion en empresas y companias comerciales;

¢) titulos de crédito y otros activos monetarios directamente vinculados a una inversion_y que tengan
como fin crear bienes econdmicos;

d) derechos exclusivos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de propiedad industrial, derechos
de antor, marcas comerciales y de servicios, patentes, disenios industriales, nombres comerciales, asi
como tecnologia y "know-how'';...”

En el caso de Brasil, es signatatio de los siguientes tratados de comercio libre y/o
bilaterales de inversién que introducen disposiciones alusivas a la transferencia de

tecnologia™':

1.1. Sin vigencia:
. Acuerdo de Cooperacion y Facilitacion de Inversiones entre la Repiiblica
Federativa de Brasil y la Repiiblica de Colombia (2015), “predmbulo”™*;
. Acuerdo de Cooperacion y Facilitacion de Inversiones entre el Gobierno de la
Repiiblica Federativa de Brasil y el Gobierno de la Repriblica de Mozambique
(2015), Anexo 1, “Agendas Tematicas para la Cooperacion y Facilitacion”,

cliausula n.” 4";

www.sice.oas.org/Investment/BITSbyCountry/BITs/ARG IND s.pdf accedido el 23 de mayo de
2022.
181 Fuente:
https:/ /icsid.wotldbank.org/es/recursos/base-de-datos/base-de-datos-de-Tratados-Bilaterales-de-
Inversi%C3%B3n
http:/ /www.sice.oas.otg/ctyindex/BRZ/BRZBITs_s.asp
182 Cf., “Reconociendo el papel fundamental de la inversiéon en la promocién del desarrollo sustentable, del
crecimiento econémico, de la reduccién de la pobreza, de la creacién de empleos, de la expansion de la
capacidad productiva, de la transferencia de tecnologfa y del desarrollo humano”.
183 Cf., “4. Cooperacion en materia de legislacion sectorial e intercambios institucionales [...] ii. Las Partes
procuraran promover la cooperacion tecnoldgica, cientifica y cultural mediante la implementacién de acciones,
programas y proyectos para el intercambio de conocimientos y experiencias, de acuerdo con sus intereses
mutuos y estrategias de desarrollo. Las Partes acuerdan que el acceso y la eventual transferencia de tecnologia
seran realizados, en lo posible, sin costos y con la contribucién en el comercio efectivo de bienes, servicios y
las inversiones relacionadas”.
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ui.  Acunerdo y Cooperacion y Facilitacion de Inversiones entre la Repiiblica
Federativa de Brasil y la Repiiblica de Malani (2015), Anexo 1, “Agendas

Tematicas para la Cooperacion y Facilitacion”, apartado “d”™*';

w.  Acuerdo de Cooperacion y Facilitacion de Inversiones entre la Repiiblica

Federativa de Brasil y la Repiiblica de Ecuador (2019), Anexo 1, “Agenda

para la Mayor Cooperacién y Facilitacion de Inversiones”, apartado “d”";

v.  Acuerdo de Cooperacion y Facilitacion en Materia de Inversiones entre la
Repiiblica Federativa de Brasil y el Reino de Marruecos (2019), predmbulo’™

y Anexo I, “Agenda para la Cooperacion y Facilitacion de Inversiones”,

apartado “b”"" .

1.2. Con vigencia:

2 Acuerdo de Cooperacion y Facilitacion de Inversiones entre el Gobierno de la
Repiriblica Federativa de Brasil y el Gobierno de la Repriblica de Angola
(2015), Anexo 1, “Agendas Tematicas para la Cooperacion y Facilitacion”,
clansula n.’ 3'%.

Las prohibiciones de los requisitos de desempefio en los acuerdos internacionales de

inversién son uno de los temas centrales en las negociaciones de inversiéon hoy en dia. La

controversia suscitada por estas obligaciones es un area clave de preocupacion para todos los

Estados que han suscrito BITs Los paifses desarrollados han utilizado requisitos de

desempefio para promover su desarrollo y sus intereses nacionales. Sin embargo, estos paises

184 Cf., “d. Cooperacién en materia de regulaciéon e intercambios institucionales [...] ii. Las Partes se
comprometen a promover la cooperacién tecnologica, cientifica y cultural mediante la implementacién de
acciones, programas y proyectos para el intercambio de conocimientos y experiencias, de acuerdo con sus
intereses mutuos y estrategias de desatrollo. Las Partes acuerdan que el acceso y la transferencia eventual de
tecnologia seran realizados, en lo posible, sin costos y para contribuir con el comercio efectivo de bienes,
servicios y las inversiones relacionadas”.

185 Cf., “d. Cooperacion para la Regulacion Institucional e Intercambio: [...] ii. Las Partes acuerdan que el
acceso y la transferencia eventual de tecnologia serdn realizados, cuando sea posible, con el objetivo de
contribuir para el comercio efectivo de bienes, servicios e Inversiones relacionadas”.

186 Cf., “Considerando la importancia de promover la inversion sustentable y la transferencia de tecnologia y
know-how para alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo sustentable”.

187 Cf., “Las Partes concuerdan en que el acceso y la transferencia de tecnologfa deben ser realizados, siempre
que sea posible, y que eso debe contribuir para el desarrollo de la actividad econémica, de comercio de bienes
y servicios y de las Inversiones productivas.”

188 Cf., “3. Cooperacién en materia de legislacion sectorial e intercambios institucionales [...] Las Partes
acuerdan que el acceso y la transferencia eventual de tecnologfa seran realizados, en la medida de lo posible, en
conformidad con el entendimiento de las Partes de modo a contribuir con el comercio efectivo de bienes,
servicios y las Inversiones relacionadas”.
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suelen apoyar la inclusién de prohibiciones sobre los requisitos de con los paises en desarrollo
(por ejemplo, EE.UU., Japén, Reino Unido, Alemania y Francia) y las economias emergentes
(por ejemplo, China y Corea del Sur) han estas restricciones a las IED en sus territorios para
promover sus objetivos de desarrollo.

Sin embargo, los Estados pueden establecer varias excepciones para asegurar la aplicacion
legal de ciertos tipos de requisitos de desempefio en determinadas circunstancias. En primer
lugar, a través de las excepciones generales de los tratados (por ejemplo, excepciones
temporales, excepciones de seguridad nacional y salvaguardias temporales que permiten
requisitos de desempefio transitorios sobre movimientos de capital, pagos y transferencias).
En segundo lugar, las excepciones que se aplican a todos los tipos de requisitos de
desempefio (por ejemplo, las medidas no conformes existentes, las excepciones sectoriales y
los no prohibidos explicitamente en los BIT). En tercer lugar, las excepciones que se aplican
a algunos tipos de derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, para localizar la
produccién, para llevar a cabo actividades de investigacion y desarrollo, para prestar un
setvicio, para formar/emplear a los trabajadores, para construir/ampliar las instalaciones,
con respecto a la contratacion publica, para hacer cumplir los requisitos de transferencia de
tecnologfa, para poder acogerse a los programas de promocion de las exportaciones y de
ayuda exterior, para poder acogerse a los aranceles preferenciales y a los contingentes
preferenciales, los requisitos necesarios para garantizar el cumplimiento de las leyes
nacionales y para proteger el medio ambiente). Sin embargo, estas excepciones pueden variar
considerablemente de un tratado a otro, en la medida en que cada Estado debe excluir
cuidadosamente los sectores pertinentes o las medidas no conformes, entre otras
excepciones, del ambito de aplicacion de las obligaciones de la prohibicién a los requisitos

de desempefio.
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H) CONCLUSIONES

A lo largo del documento se han analizado distintos factores que afectan la transferencia de
tecnologia en los paises parte del estudio. En el primer capitulo se examinaron las normas y
definiciones respecto del fenémeno en estudio a los fines de examinar como los paises han
implementado las normas en favor de la transferencia. El segundo capitulo nos muestra
indicadores en la materia, mientras que el tercero analiza los incentivos que se han
introducido en las legislaciones con la finalidad de promover la transferencia. Los capitulos
siguientes analizan el ambiente normativo, desde el derecho civil y comercial, la competencia

y el derecho internacional.

Dentro de los principales hallazgos se puede concluir que, primero, la mayoria de los paises
han establecido normas que regulan la transferencia de tecnologia desde la promocion,
mediante incentivos fiscales, para ello, en la mayoria de los casos se requiere la inscripcion
de los contratos de transferencia en las distintas autoridades de aplicacién. Ahora bien, el
registro es meramente informativo y las autoridades no tienen potestad para analizar en
profundidad sus disposiciones, asi como tampoco para modificarlas en favor de la
transferencia de tecnologia. Por lo que, la efectividad de estos incentivos queda librada al

alcance que posea el concepto de transferencia de tecnologfa en dichas legislaciones.

Segundo, no existen datos respecto del efecto de los incentivos que fueron implementados
en las legislaciones en estudio. Es necesario focalizar en la cuestién de como hacer coincidir
el tipo concreto de incentivo con el objetivo o la meta elegida, y el uso generalizado de
estimulos fiscales sugiere que rara vez se presta suficiente atencion al disefio real de los
incentivos a la inversion. La falta de datos no pertime evaluar si los incentivos generados

favorecen o no la transferencia y en que sectores tecnolégicos.

Tercero, es posible que los paises en desarrollo, en particular aquellos en estudio, pueden
tomar medidas para reducir la "distancia tecnoldgica" entre sus empresas y las extranjeras.
Pero para ello se deben establecer sistemas de innovacién nacionales o regionales que
fomenten la I+D local, transfieran conocimientos de las universidades y los laboratorios
publicos a las empresas nacionales y promuevan el uso de las telecomunicaciones, el
comercio electrénico, las biotecnologias y otras tecnologias que ahorran costos. Para ello, es
necesario establecer un sistema normativo integral que abarque la transferencia de tecnologia

desde varios aspectos y no soélo los incentivos.
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Cuarto, en materia contractual, salvo algunas formas de contratos, no existen disposiciones
especificas para la transferencia de tecnologfa. Las formas mas comunes que se encuentran
en las legislaciones son la cesiéon y la licencia de patentes. Sin embargo, no establecen

disposiciones claras en materia de transferencia, regalias y otras.

Quinto, la transferencia de tecnologia queda regulada por el abuso de derecho que no

establece requisitos claros y depende de la valoracién judicial de los mismos.

Sexto, los contratos son la herramienta idonea para favorecer la transferencia formal de
tecnologia y las licencias son el instituto mas utilizado por lo que aun es posible mejorarlas a
los fines de otorgar. Certeza juridica a ambas partes del negocio juridico promoviendo la

transferencia internacional de tecnologfa.

Séptimo, en materia derecho de competencia, aun queda un largo camino por recorrer, a
diferencia de los paises desarrollados, en las jurisdicciones en estudio no se han elaborado
directrices o regulaciones que permitan la aplicacion de normas de competencia en el marco

de la transferencia de tecnologfa.

Octavo, asi como tampoco existe jurisprudencia que permita evaluar criterios o
interpretaciones, tanto judiciales como administrativas, de practicas que se pueden considerar

abusivas en el marco de la transferencia de tecnologia.

Noveno, en estas jurisdiciones, los BITs establecen restricciones a los requisitos de
desempefio, esto es algo que merece mayor profundidad de estudio ya que son herramientas
validas con las que cuentan los pafses en desarrollo para favorecer la transferencia de

tecnologia.

Décimo, si bien la IED es deseable, no existe suficiente evidencia, en materia de transferencia
de tecnologia, respecto de la relevancia para favorecer la transferencia. Ademas la IED y la
concesiéon de licencias responden a un entorno empresarial adecuado. Los factores
importantes son, entre otros, una infraestructura eficaz y la transparencia y estabilidad del
gobierno. Por ejemplo, un impedimento mas importante para los flujos de entrada de capital
y la IED puede ser la gobernanza y las instituciones econémicas inadecuadas de los paises, y

no la generaciéon de condiciones mas favorables que para los nacionales.

Por dltimo, al ser un primer estudio, quedan por resolver un gran numero de preguntas y se
abren nuevas lineas de investigacién, en particular en el plano legal, donde tanto las

regulaciones contractuales como de competencia tienen un gran potencial para ser
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desarrolladas. .o mismo ocurre en el plano internacional donde los requisitos de desmepefio

y el marco normativo adn se encuentran abiertos a debate.

En cuanto a las regulaciones de transferencia, en muchos casos las normas deben ser
modificadas y actualizadas ya que han quedado anacrénicas frente al desarrollo tecnolégico.
Asimismo, es necesarios considerar que las normas de transferencia abarquen no sélo
incentivos sino regulaciones mas especificas por sector tecnolégico y que sean

complementarias a los fines que los incentivos alocados sean utilizados de forma efectiva.
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1)

ANEXO |

.1 Decisiones judiciales

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

Recurso Extraordinario n.2 95.382-5/R]

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
05/08/1983 STF Ministro Oscar Corréa
Hechos del caso | Recurrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Recurrida: Royal Diamonds Dielétricos S/A

Se trata de un caso involucrando el contrato de transferencia de tecnologia celebrado
entre una empresa francesa, como proveedora da tecnologia, y una empresa
brasilera. Al analizar el pedido de registro del contrato, el INPI exigié modificaciones
en su contenido como por ejemplo: (i) la celebracion de un contrato especifico para la
licencia gratuita de eventuales patentes en vigor en Brasil; (ii) la inclusion de un plazo
maximo de 5 afos para el deber de sigilo de la empresa brasilera receptora de la
tecnologia; (iii) la reduccion del plazo de vigencia contractual para 5 afios. Por
considerar tales modificaciones ilegales, la empresa brasilera presentd una accion
judicial. Después de tramitar en las instancias inferiores, con juicios conflictantes
entre si, el caso llego al tribunal constitucional brasilero. Se discutid, en este caso, el
alcance y la interpretacion de la legislacidn pertinente a las finalidades del INPI (Leyes

n.25.648/1970y 5.772/1971).

Razonamiento
juridico del

Tribunal

En su decision, el STF entendié que el articulo 22 de la Ley 5.648/70 otorgaba poderes
para el INPI en el andlisis de los contratos de transferencia de tecnologia y afirmé el
poder del érgano para intervenir en las condiciones contractadas entre las partes.

El Ministro Relator registré la importancia de la transferencia de tecnologia como
presumido para el desarrollo de las naciones menos desarrolladas, razén por la cual el
INPI (6rgano destinado para el examen y el control de las condiciones en las que se
dara la transferencia de tecnologia) deberia aferir las mejores condiciones para la
exploracién de las nuevas técnicas, de manera competitiva, en el mercado y para la
defensa del interés nacional.

Segln un trecho emblematico del voto del relator: “Hay que tener cuidado, pues, el
registro de tales contratos, que implican en transferencia de tecnologia - como

previsto en el articulo 126 del Cddigo de la Propriedad Industrial (Ley n. 5.772 de
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21.12.71), necesitan de examen especial para la evaluacién; lo que la empresa
pleiteante parece excelente y real contribucién, en know how, al Pais — bajo la dptica
especial, individual, en que se coloca, y sin perjuicio de la honestidad de sus
propdsitos - puede, en realidad, no representarlo, en el examen complejo de una
realidad mucho mas amplia, en la vida general del problema, del que presume la ley -
el INPI debe tener, como centro de todas las pretensiones relativas, al mismo objeto.
Le incumbe verificar los aspectos en los cuales estd el interés particular, aunque sea
ajeno o indiferente, como el control de las empresas nacionales, que puede ser
puesto en peligro, bajo varias formas, aparentes o subrepticias; la efectividad y la
conveniencia de la transferencia de tecnologia pretendida; los limites en que se daran
los procesos utilizados; etc. (...) A este respecto, la intervencién en el dominio
econdmico no encuentra opositores, si se trata del drea en la cual el interés privado

se subordina al interés general superior, que el Estado encarna y representa

Fallo | Por votacidn unanime, el Tribunal conocid y declaré fundado el recurso, reformando
la decision.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - STJ)
Recurso Especial n.2 1.200.528-R]
Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
16/02/2017 STJ Ministro Francisco Falcéo
Hechos del caso | Recurrente: Unilever Brasil Ltda. y otro.

Recurrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Se trata de un caso involucrando contratos de transferencia de tecnologia celebrados en
2004 entre empresas del mismo grupo econdmico, con actividades en el sector de
limpieza, higiene y alimentos. La proveedora de la tecnologia era sociedad situada en
Holanda y las adquirentes, brasileras. Los contratos fueron sometidos al INPI para
registro, en los términos del articulo 211 de la LPI. El é6rgano, sin embargo, presentd
diversas exigencias para tal registro, tales como: supresion de la clausula que establecia
ausencia de garantia sobre la tecnologia; alteracion de la clausula de sigilo para fijacion
del plazo en 5 afos, inclusion de reciprocidad de ciertos derechos y obligaciones;
modificacion de la clausula para que la proveedora de la tecnologia se responsabilizara

ante la adquirente en el caso de que la tecnologia violara derechos de terceros. Algunas
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exigencias fueron cumplidas por las solicitantes del registro, inclusive mediante la
presentacion de aditivos contractuales, y otras no, pues las requirentes se oponian a las
mismas. Al expedir los certificados de registro, en 2006, el INPI, entre otras
consideraciones, modificé la naturaleza de los contratos de onerosos para gratuitos, lo
que resulto en la presentacion de accion judicial por las adquirentes de la tecnologia.
En primera instancia, se decidido que el INPI tiene capacidad para interferir en los
contratos de transferencia de tecnologia y, por eso, rechazd la accion propuesta. Las
empresas brasileras afirmaron que la decision inviabilizaria la efectivacion de la
transferencia de tecnologia y presentaron recurso al Tribunal Regional Federal de la 2°
Region - TRF2, para su reforma.

El TRF2 reform¢ la decision por unanimidad (Apelacion en Mandado de Seguridad n.°
0511670-96.2006.4.02.5101), bajo el argumento principal de que la revocacion del
parrafo Unico del articulo 2° de la Ley 5.648/70 por la LPI no comprometi6 el “deber del
INPI de adoptar medidas capaces de establecer mejores condiciones de (...) intervenir en
las condiciones contractuales establecidas para la transferencia de tecnologia, puesto que
tal deber esta contenido en aquel mayor de ejecutar las normas que rigen la propriedad
industrial, atendiendo, al mismo tiempo, su funcion social y economica”.

Nuevamente las empresas recurrieron, esta vez al STJ.

Las recurrentes sustentaron que el acuerdo realizado contrariaba los arts. 211 y 240 de
la Ley n.° 9.279/1996. Afirmaron la violacién de los arts. 12 y 13, de la Ley n.°
4.131/1962, y del art. 50, de la Ley n.° 8.383/1991, cuyo tenor no vedaria la remesa de
valores al extranjero, a titulo de propriedad industrial y tecnologia. Argumentaron por la
limitacion de la deductibilidad al 5% de los ingresos brutos.

El Ministerio Publico opiné por el rechazo del recurso, ante (i) la imposibilidad de
remitir los royalties a la matriz extranjera, ante la simultaneidad del contrato de
transferencia de tecnologia con otro de licencia de uso de la marca; y (ii) reconocio la

capacidad del INPI para analizar los contratos.

Razonamiento
juridico del

Tribunal

El Ministro Relator reconocié la posibilidad del INPI de intervenir en el contrato de
transferencia de tecnologia firmado entre las empresas, alterando los términos
acordados. Para el relator, la alteracion del art. 240, de la Ley n.2 9.279/1996 (con
exclusién del parrafo Unico) no significa que el INPI hubiera perdido poderes de
intervenir en el contrato de transferencia de tecnologia. Incluso con la alteracion, el
INPI mantiene la prerrogativa de hacer juicio de conveniencia y oportunidad de
contratacion, i.e., el poder de definir cuales tecnologias serian las mds adecuadas para
el desarrollo econédmico del Pais, en razén del mantenimiento de la prevision de que le
corresponde al INPI atender la funciones social, econdmica, juridica y técnica. Citd

también lo dispuesto en el articulo 5.9, inc. XXIX de la Constitucion Federal, que
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condiciona la tutela de los inventos industriales al interés social y al desarrollo

tecnolégico y econdmico del Pais.

Fallo

Por votacion unanime, el Tribunal desestimo el recurso, manteniendo la decision.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIAO (TRF-2)

Apelacién en Mandato de Seguridad n.2 0800906-41.2007.4.02.5101

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
28/04/2009 TRF-2 Desembargador Federal Messod Azulay
Neto
Hechos del caso | Recurrente: Koninklijke Philips Electronics N V

Recurrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI

Se trata de un caso involucrando un contrato de licencia de patente. Al analizar la
solicitacidn de registro del contrato, el INPI exigié la alteracidn del valor de los
royalties ajustado por las partes. Las Partes contestaron la exigencia judicialmente. En
la primera instancia, el juez decidié que el INPI podria alterar el valor de los royalties,
pues (i) esta habilitado para apreciar eventualmente el ejercicio abusivo de posicion
dominante por la licenciadora, con perjuicio al desarrollo tecnolégico local; (ii) la
fijacion de los royalties con valor de 20% (veinte por ciento) del precio liquido del
producto viola los principios constitucionales de la proporcionalidad y de la razén, no
se respetando la funcidn social de la patente, asegurada por el inc. XXIX, del art. 5.9,
de la Constitucion.

La Recurrente alegd que la actividad del INPI es meramente registral, de forma que
cualquier interferencia en los contratos ya firmados representaria abuso de poder.
Alegd también inexistir la previsidn legal para la limitacion a la remesa al exterior de
royalties entre empresas que no poseen relacién societaria.

El Ministerio Publico Federal se manifestd por el rechazo del recurso.

Razonamiento
juridico del

Tribunal

Segun el Relator, el fundamento para la solucion del litigio es el principio
constitucional de la legalidad. Asi, antes mismo de la derogacién del parrafo Unico del
articulo 22 de la Ley n.2 5.648/1970, el INPI no podria hacer exigencias en la
inscripcion de contratos de transferencia de tecnologia que alteraren lo que fue

estipulado entre las partes.
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Ademas, segun el Relator, las Leyes n.2 9.276/1996 (sobre la propiedad industrial), n.2
4.506/1964 (sobre la remesa de dividendos), y n.2 3.000/1999 (sobre el impuesto de
renta), no prevén limites para los valores negociados entre las Partes, sélo limites de
deductibilidad fiscal.

En sintesis, concluyd que el INPI no podria intervenir en el contrato por las siguientes
razones: (i) inexistencia de atribucion legal;

(i) inexistencia de norma o politica publica de delimitacion de precios;

(iii) se trata de un acto de especulacién, debido a la falta de conocimiento técnico del
INPI sobre la politica de precios de mercado y sus reflejos en la produccion;

(iv) el Estado esta prohibido de intervenir donde las partes no se sientan
perjudicadas, bajo la pena de substituirse el imperio de la ley por el asistencialismo.
Finalmente, destacé que el exceso de intervencidn del Estado en la economia
perjudicaria la captacidn de recursos extranjeros, indispensable al desarrollo de

cualquier pais en la era globalizada.

Fallo

Por mayoria (vencido, en parte, el Des. JC Alberto Nogueira Junior, el Tribunal acepté

el recurso.

Apelacién en Mandato de Seguridad n.2 0504157-77.2006.4.02.5101

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
04/06/2008 TRF-2 Desembargadora Federal Liliane Roriz
Hechos del caso | Recurrente: Koninklijke Philips Electronics N V

Recurrido: Instituto Nacional de Propriedad Industrial — INPI

Se trata de un caso involucrando contrato de licencia de patente celebrado entre la
Recurrente y una empresa brasilera (Novodisc Brasil Fonografica Ltda.). Al registrar el
contrato, el INPI incluyd, en el respectivo certificado, la limitacion a la remesa de
royalties. La Recurrente presentd una medida judicial para excluir esa informacién del
certificado. En primera instancia, el juez separd la medida judicial, por entender que
le corresponde al INPI evaluar el ejercicio eventualmente abusivo de la posicién
dominante por la licenciadora, con perjuicio al desarrollo técnico local, en
conformidad con las medidas reguladoras de practicas de competencia desleal o de
condiciones impeditivas de la transferencia de tecnologia en contratos de licencia en
el acuerdo TRIPS, rectificado por Brasil a través del Decreto Legislativo n.2

1.355/1994.
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La Recurrente presentd recurso al TURF, por entender que el INPIl actué en abuso de
poder, pues la legislacién brasilera no estipula limitacién a la remesa de royalties
entre empresas que no tienen relacion societaria.

El INPI alegd que, en el caso de los discos CD-R, la diseminacién masiva de la
produccidn en escala global, via red mundial de computadores, generd una baja en
los precios, debido al exceso de oferta, resultando en onerosidad excesiva. Para el
INPI, la alteracidn era necesaria para atenuar este efecto.

El Ministerio Publico Federal se manifestd por el rechazo del recurso.

Razonamiento
juridico del

Tribunal

Para la Relatora, la Ley n.2 5.648/1970 confiere al INPI capacidad para intervenir en
los contratos de transferencia de tecnologia, y de esta forma asegurar la funcidn
social de la propriedad industrial. La derogaciéon del parrafo Unico del articulo 22 de la
ley mencionada no alcanzd, a su parecer, el deber del INPI de adoptar medidas
capaces de establecer mejores condiciones de negociacidn y de utilizacién de
patentes y de intervenir en las condiciones contractuales establecidas para la
transferencia de tecnologia. Observé que al dejar de poner limites para la remesa de
royalties el contrato permitié la desproporcion entre el valor del royalty a ser
remetido y el precio liquido de venta del producto. La competencia libre, consideré
gue deberia ceder, eventualmente, a otros limites, como el de la proteccién al orden
publico, el de la funcidn social de la propriedad o el de la garantia del desarrollo
nacional. No vislumbré, en esos términos, la actuacidn ilegal o abusiva del INPI.

En voto vencido, el Desembargador Federal Messod Azulay Neto opind por estimar el
recurso, invocando las mismas razones que presenté en el Caso 1, arriba, donde fue

relator.

Fallo

Por mayoria, el Tribunal desestimo el recurso, en los términos del voto de la Relatora.

Votdé vencido el Desembargador Federal Messod Azulay Neto
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1.2 DECISIONES DEL CADE

l. Observaciones sobre las decisiones

Se trata de decisiones administrativas del Consejo Administrativo de Defensa Econédmica — CADE
en procesos de salvataje (actos de concentracion) y no de conductas anticompetitivas. Los procesos fueron
iniciados en la vigencia de la ley de competencias anterior (Ley n. 8884/94), sin embargo, durante su
tramite sobrevino la vigencia de la Ley actual de Competencias brasilera (Ley n. 12.529/11).

Los contratos de transferencia de tecnologia realizados por Monsanto con diferentes partes
fueron sometidos individualmente a un examen y a la aprobacién del CADE para el control preventivo de
las estructuras de mercado, en razon de su posible marco de referencia como acto de concentracion. Cada
contrato resulté en un proceso administrativo.

Salvo por el caso 5, las decisiones del plenario del CADE sobre todos los procesos fueron dictadas
en la misma sesion, pero los votos fueron dictados por los Asesores de cada proceso en diferentes
momentos durante su trdmite. Por eso, hay referencias internas a los votos pronunciados en otros procesos
y votos de igual tenor.

Las decisiones se refieren inicialmente al marco de referencia del contrato como salvataje
(conocimiento) y, sdlo después de superar esta cuestion, se realiza el andlisis del mérito de los contratos.

Los procesos administrativos se tramitaron con atribucion de sigilo en ciertos documentos, entre
los cuales, el propio contrato de transferencia de tecnologia estd siendo examinado. Por este motivo, el
caso fue analizado a partir de las informaciones y documentos disponibles para la consulta publica, en
particular los votos de los consejeros del CADE al respecto de los impactos del contrato de transferencia
de tecnologia en el dmbito de la competencia. Por lo tanto, la descripcion de los casos encontrada estd
perjudica y tiene limitaciones.

En los items siguientes, describimos dos casos y citamos los demds. Caso sea de su interés,

podremos describir también los demds.

Il Casos
Caso 1: Monsanto y Nidera
Salvataje n.° 08012.006706/2012-08
Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
28/08/2013 CADE Alessandro Octaviani Luis
Solicitantes Monsanto do Brasil Ltda. y Nidera Sementes Ltda.

Hechos del caso | Objeto: contrato de licencia comercial no exclusivo, para desarrollo, testes, produccion
y comercializacion de variedades de semillas de soja Intacta RR2 PRO™ (nueva
tecnologia de semillas de soja genéticamente modificadas, resistentes a insectos y a

glifosato), entre los Solicitantes.
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Pedidos: los Solicitantes pidieron el no conocimiento del salvataje, porque inofensiva la
operacion a la competencia en el segmento. Subsidiariamente, aprobacion irrestricta del
acto.

Confidencialidad: Los Solicitantes protestaron por el trato confidencial de las

informaciones y documentos cuyo tenor se referia a los secretos del negocio, inclusive
entre uno y otro.

Pareceres: La Coordinacion General de Analisis Antimonopolio 5 SG/CADE recomendé
que se aprobara la operacion, sin restricciones, considerando que no generaba
preocupacion para la competencia, debido a la baja participacion de Nidera en el
mercado brasilero de semillas de soja para siembra, y también por no haberse pactado

exclusividad o clausula penal entre los solicitantes.

Raciocinio =
Argumentacion
Juridica del

Tribunal

Voto del Asesor Relator, Alessandro Octaviani Luis: inicialmente, conocié la operacion,

con base en el art. 54, § 3.°, de la Ley n.° 8.884/1994, y la aprobd sin restricciones. Alegod
diferentes fundamentos para el conocimiento de la operacion, entre los cuales (i) deber
de la administracién antimonopolio, de proteger las condiciones de la competencia en el
mercado inherentemente permeado por desequilibrios e disrupciones que desafian los
modelos econdmicos y tipos juridicos; (ii) potencial de mayor intensidad de dominacion
empresarial en sectores de altisima densidad tecnolégica, en los que inciden las formas
de control de la tecnologia negociada (“black box dependence”, o “the code is the law”).
Para el Asesor, la Politica Nacional de Desarrollo de Biotecnologia (Decreto n.°
6.041/2007) autoriza que el Estado actue en el parque industrial biotecnoldgico nacional
para fomentar la industria nacional y la autonomia tecnologica del pais. La posibilidad
de dictar patrones black box en los contratos de transferencia de tecnologia a los
receptores de productos o procesos suministrados, obliga, a su ver, al examen de las
estructuras empresariales por la autoridad antimonopolio. En el mérito, frente a (i) la
presencia reducida de Nidera en el mercado, (ii) de la no exclusividad; y (iii) de la
facultad de extincion contractual sin costo alguno, votd por la aprobacion de la
operacion. Al final del juicio, sin embargo, modifico su parecer, para acompafiar

integralmente, a la conclusion del Asesor Eduardo Pontual.

Voto de la Asesora Ana Frazdo: inicialmente, acompaii6 el voto del Asesor Marcos
Paulo Verissimo en el Salvataje n.° 08012.002870/2012-38 (Caso 2, sintetizado abajo).
Alegd como fundamento la Ley n.° 12.529/2011, que adoptd parametros mas claros para
las hipdtesis de salvataje. Defendio que, aunque los contratos de licencia de patente
puedan dar lugar al control externo o influencia dominante, estos no serian elementos
suficientes para un control previo, de notificacion obligatoria. El riesgo de efectos
anticompetitivos del contrato daria lugar al control de conductas por el CADE. Entender

de otro modo, concluy6 que lo ideal seria que se sometieran al control preventivo del
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CADE todos los contratos de prestacion continuada entre las empresas. Al final del
juicio, sin embargo, rectificod su voto, para acompaiar al Asesor Eduardo Pontual.

Voto del Asesor Elvino de Carvalho Mendonga: conocimiento del salvataje, por ser

potencialmente perjudicial a la libre competencia. En el mérito, acompaii6 al voto del
Asesor-Relator, Alessandro Octaviani. Seglin su voto, los contratos de licencia ejercen
un papel dual en la economia, por que contribuyen para la diseminacion de innovaciones
y, al mismo tiempo, representan un elemento de barrera a la dindmica de la competencia.
Hizo referencia a la literatura econdmica con relacion a los efectos de los contratos de
licencia sobre el comportamiento competitivo, concretamente, a la adopcion de
estrategias para (i) evitar el desarrollo de nuevas tecnologias por entrante potencial; (ii)
evitar el ingreso de competidor potencial; (iii) reducir las ganancias del mercado; (iv)
evitar la imitacion. Expuso orientaciones de la jurisprudencia extranjera (Federal Trade
Commission y Comunidade Europeia), que destacan la existencia de situaciones donde
los contratos de licencia tienen potencial, mensurado por la definicion del mercado
relevante y por la aplicacion de un patron de analisis de poder del mercado, restrictivo a
los sectores de bienes, tecnologia ¢ innovacion. Reviso la literatura sobre la entrada de
empresas transnacionales activadas en el ramo del comercio de semillas convencionales
seleccionadas y semillas transgénicas, este ultimo, monopolizado por Dupont y sus
subsidiarias, ademas de Monsanto, via subsidiaria Monsoy y, principalmente, via
convenios para la transferencia y el uso de la tecnologia herbicida RoundUp Ready®,
para semillas resistentes a glifosato. El Asesor entendié que existia una relacion
horizontal entre Monsoy (Monsanto) y las empresas que actian con las semillas de soja
de sus conveniadas (algunas por intermedio de contrato de licenciamiento), como
también la integracion vertical entre los herbicidas ofrecidos por Monsanto compatibles
con las semillas de soja genéticamente modificadas. Concluyé que Monsanto utilizaria
la transferencia de tecnologia via contrato de licenciamiento para comercializar las
semillas de soja modificadas que potencializarian la utilizaciéon de sus cultivos,
funcionando como tipo especial de integracion sin exclusividad, explicando por qué la
participacion del mercado de Monsanto aumenta a medida que se disemina la
transferencia de tecnologia via licenciamiento. Por lo tanto, la naturaleza de la tecnologia
licenciada determinaria la unién de Monsanto y Nidera, con el control externo de aquella
sobre esta, independientemente de haber, o no, exclusividad en el licenciamiento.

Voto del Asesor Eduardo Pontual Ribeiro: conocimiento del acto, debido a estipular

limitaciones a la actuacién de competencias independiente de las licenciadas y de fijar,
entre ellas y la licenciante, detentora de posicion dominante en el mercado,
emprendimiento comun, que seria, el cultivo obtenido, comercializado a través de las

licencias. En el mérito, votd por la aprobacion del salvataje, con restricciones, que
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consisten en el deber de eliminar las clausulas que ponen barreras a la entrada, como
también a las que permiten la interferencia de Monsanto en la gestion de las licenciadas.
No identifico problema de competencias en relacion a la linea RoundUp Ready® de
Monsanto, porque existen diversas marcas de glifosato en Brasil. Con relacion al
segmento de semillas y gendmica, donde se fabrica la semilla con enzima modificada
resistente al glifosato, la soja Infacta RR2 PRO™, destaco que se trataba de transgénico
de uso aprobado en Brasil solo en 2010, con 68 (sesenta y ocho) cultivos registrados en
el Registro Nacional de Cultivos, todos obtenidos bajo el auspicio de contratos de
pesquisa y desarrollo, cumulados con los de la operacion. Identifico las tres modalidades
de royalties cobradas por Monsanto: (i) royalty en la semilla, pagado por los agricultores;
(i) royalty en el grano, pagado por los agricultores en la entrega de los granos en los
puntos de entrega; (iii) royalty de multiplicacion, pagado por los multiplicadores —
inclusive obtentores —, i.e., los responsables por la produccion y el comercio en larga
escala de las semillas, y destacod su efecto liquido anticompetitivo, por representar
sistema de incentivos que criarian influencia externa de Monsanto sobre las decisiones
comerciales de las licenciadas, con efecto de elevar las barreras a la entrada sin
justificativa. Las clausulas sobre el sistema de incentivos, al graduar de forma creciente
los porcentajes para el calculo de la bonificacion para las licenciadas, en proporcion a la
tecnologia Monsanto en su mix de portfolio, segin el entendimiento del Asesor,
constituirian pago de premio para reducir el interés de las licenciadas en desarrollar
tecnologia para la competencia. Otras clausulas demostrarian cooperaciéon para un
favorecimiento comun de la marca Intacta RR2 PRO™ y, por eso, serian equivalente a
la exclusividad segun el parecer del Asesor: (i) imposicion de penalidades a las
licenciadas por riesgo de incumplimiento eventual de los agricultores; y (ii) regulacion
de la remuneracion de las licenciadas, independientemente de los agricultores haber
adquirido, o no, las semillas salvadas con las licenciadas (clausula de share).

Voto del Presidente del CADE: acompaiid, en el conocimiento y en el mérito, el voto del

Asesor Eduardo Pontual. Resaltdé que se deberia levantar el caso en cuestion sobre la
definicion del tipo de operacion enmarcada en el concepto de salvataje, para fines de
submision al CADE, para el control de estructuras. Consignd que en una definicion de
salvataje se deben alcanzar los objetivos de (i) visar operaciones que lleven a mudanzas
estructurales mas duradoras en el mercado; (ii) evitar englobar operaciones que
presenten pocas oportunidades de generar impactos anticompetitivos o mejor
controlados por otros instrumentos que estén a disposicion de las autoridades del Sistema
Brasileiro de Defesa de la Competencia; (iii) utilizar criterios lo mas objetivos y
transparentes posibles, sin generar inseguridad juridica. Entendié que los requisitos para
configurar concentracion en el caso estan presentes, en virtud de: (i) la influencia de

Monsanto en decisiones estratégicas de las demas contratantes, para mas alla del objeto
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del contrato, en virtud del disefio del sistema de incentivos; (ii) la remuneracion de las
licenciadas por parametros extrafios a las ventas de los productos licenciados; (iii) la
solidaridad generada por compartir los riesgos, evidenciada por la imposicioén de penas
a las licenciadas por pérdidas provocadas por el incumplimiento de los agricultores. Mas
que constatarse la cooperacion y la colaboracion, la caracterizacion de los contratos de
licencia como salvataje pasaria por consideraciones sobre la independencia de las partes
contratantes, principalmente, a partir del andlisis de los efectos de determinadas
clausulas del contrato en la capacidad de injerencia de una de las partes en las decisiones

contractualmente relevantes de la otra y en el formato de compartir los riesgos.

Fallo

Decision del CADE: por mayoria, conocio la operacion, vencido el Asesor Marcos Paulo

Verissimo, y, no mérito, por mayoria, aprobo con restricciones, determinando el plazo
de 60 (sesenta) dias para la comprobacion de las alteraciones, vencidos los Asesores
Elvino de Carvalho Mendonga y Marcos Paulo Verissimo, que votaron por la aprobacion
sin restricciones.

Recurso: Las Requirentes presentaron recurso contra la decision (embargos de
declaracion), que fueron parcialmente aceptados, elaborandose versiones confidenciales
de los votos para cada Requirente y devolviéndose el plazo para la comprobacion de las
alteraciones determinadas

Cumplimiento de la decision: las Requirentes juntaron a los autos copia de minuta del

término aditivo contractual. La Procuraduria Federal Especializada junto al CADE
(CADE/PGF/AGU) atesté el cumplimiento de las obligaciones de alteracion de las

clausulas contractuales.

Caso 2: Monsanto y Syngenta

Salvataje n.° 08012.002870/2012-38

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:

28/08/2013 CADE Asesor Marcos Paulo Verissimo

Requirentes

Monsanto do Brasil Ltda. y Syngenta Proteccion de Cultivos Ltda.

Hechos del caso

Objeto: contrato de licenciamiento entre Syngenta y Monsanto, para la concesion de
licencia no exclusiva para el desarrollo, testes, produccion y comercio de tecnologia
protegida por derechos de propriedad intelectual (variedades de semillas de soja Intacta
RR2 PRO™) en Brasil, sin contratacion, suministro o pago de royalties por el uso de
defensivos agricolas con férmula patentada y/o directamente relacionada a la tecnologia

transferida.

140




Pedido: las Requirentes argumentaron que la operacion no resultaba en concentracion,
de forma que el salvataje no deberia ni ser considerado por la autoridad antimonopolio.
Subsidiariamente, solicitaron que la operacion fuera aprobada irrestrictamente.

Pareceres: La Secretaria de Acompafiamiento Economico del Ministerio de Hacienda —
SEAE/MF recomend6 la aprobacion sin restricciones de la operacion frente a la ausencia
de exclusividad del licenciamiento, o de efecto modificativo de la estructura societaria
de las Requirentes. La Secretaria de Derecho Economico del Ministerio da Justicia —
SDE/MIJ — opiné por la aprobacion del acto, sin restricciones, adoptando la motivacion
del parecer de la SEAE/MF, y encaminé el proceso al Consejo Administrativo de

Defensa Economica, para juicio.

Confidencialidad: Fue concedido el pedido de trato confidencial de las informaciones y

de los documentos presentados por las Requirentes.

Raciocinio
Argumentacion
Juridico del
Tribunal

Voto del Asesor Relator, Marcos Paulo Verissimo: no conocimiento del salvataje, por
no enmarcarse en las hipotesis de incidencia del art. 54 de la Ley n.° 8.884/1994!% Se
reportd a precedentes de la autarquia involucrando la licencia de patentes por la propia
Requirente Monsanto, que o fueron aprobados o no fueron conocidos por el CADE. Para
el Relator, las preocupaciones competenciales provenientes del ejercicio abusivo del
derecho de patente son relacionadas al control represivo (ex post), de conductas. Admitir
el control preventivo de estructuras en estos casos (donde no hay emprendimiento en
comun o actuacién conjunta, ni reorganizacion societaria, o tampoco, prevision de
clausula de exclusividad) podria resultar en comportamiento estratégico del CADE para
aprobar contratos que, en su ejecucion, se revelaran anticompetitivos. Contratos de
licencia de patente, segun el Relator, no tienen el efecto de producir salvataje econémica,
sino desconcentracion.

Voto de la Asesora Ana Frazdo: inicialmente, acompari6 al Asesor Relator. Invocé como

fundamento a Ley n.° 12.529/2011, que adopt6 parametros mas claros para hipdtesis de
salvataje. Defendi6é que aunque contratos de licencia de patente puedan dar lugar al
control externo o influencia dominante, estos no serian elementos suficientes para un
control previo, de notificacion obligatoria. El riesgo de efectos anticompetitivos del
contrato daria lugar al control de conductas por el CADE. Entender diversamente,
concluyo, seria someter al control preventivo del CADE todos los contratos de
prestacion continuada entre empresas. Al final del juicio, sin embargo, rectifico su voto,
para acompafiar al Asesor Eduardo Pontual.

Voto del Asesor Elvino de Carvalho Mendonca: conocimiento como salvataje y, no

mérito, acompaid el voto del Asesor Alessandro Octaviani en el AC n.°

189 Art. 54. Los actos, manifestados sob cualquier forma, que puedan limitar o perjudicar de cualquier
forma la competencia libre, o resultar en la dominacion de mercados relevantes de bienes o servicios,
deberan ser sometidos a la apreciacién del CADE.
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08012.006706/2012-08 (Caso 1, arriba). Segun su voto, los contratos de licencia ejercen
un papel dual en la economia, por contribuir para la diseminacion de innovaciones y, al
mismo tiempo, representan un elemento de barrera a la dindmica competencial. Hizo
mencion a la literatura econdmica sobre los efectos de los contratos de licencia sobre el
comportamiento competitivo, especialmente a la adopcion de estrategias para (i) evitar
el desarrollo de nuevas tecnologias por entrante potencial; (ii) evitar el ingreso de
competidor potencial; (iii) reducir el lucro del mercado; (iv) evitar la imitacion. Expuso
las orientaciones de la jurisprudencia extranjera (Federal Trade Commission y
Comunidade Europeia), que resaltan la existencia de situaciones donde los contratos de
licencia tienen potencial, mensurado por la definicion del mercado relevante y por la
aplicacion patron del analisis de poder de mercado, restrictivo en los sectores de bienes,
tecnologia e innovacion. Reviso la literatura sobre la entrada de empresas
transnacionales activadas en el ramo del comercio de semillas convencionales
seleccionadas y semillas transgénicas, este ultimo, monopolizado por Dupont y sus
subsidiarias, ademas de Monsanto, via subsidiaria Monsoy y, principalmente via
convenios para transferencia y uso de la tecnologia herbicida RoundUp Ready®, para
semillas resistentes a glifosato. El Asesor entendié que existia una relacion horizontal
entre Monsoy (Monsanto) y las empresas que actian con las semillas de soja de sus
conveniadas (algunas por intermedio de contrato de licencia), como también la
integracion vertical entre los herbicidas ofrecidos por Monsanto compatibles con las
semillas de soja genéticamente modificadas. Concluyé que Monsanto utilizaria la
transferencia de tecnologia via contrato de licencia para comercializar semillas de soja
modificadas que potencializarian la utilizacion de sus cultivos, funcionando como tipo
especial de integracion sin exclusividad, explicando por qué la participacion de mercado
de Monsanto aumenta a medida que se disemina la transferencia de tecnologia via
licenciamiento. Por lo tanto, la naturaleza de la tecnologia licenciada determinaria la
union de Monsanto y Syngenta, con el control externo de aquella sobre esta,
independientemente de existir, o no, exclusividad en el licenciamiento.

Voto del Asesor Eduardo Pontual Ribeiro: conocimiento del acto, en razon de estipular

restricciones a la actuacion competencial independiente de las licenciadas y de fijarse,
entre ellas y la licenciante, quien detiene posicion dominante en el mercado,
emprendimiento comun, que seria, el cultivo obtenido, comercializado a través de las
licencias. En el mérito, votd por la aprobacion del salvataje, con restricciones,
consistentes en el deber de eliminar las clausulas que opusieran barreras a la entrada,
como también a las que permitieran interferencia de Monsanto en la gestion de las
licenciadas.

No identificé problema competencial en la linea RoundUp Ready® de Monsanto, por

existir distintas marcas de glifosato en Brasil. En relacion al segmento de semillas y
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genomica, donde se fabrica la semilla con enzima modificada resistente al glifosato, la
soja Intacta RR2 PRO™, destaco que se trataba de transgénico de uso aprobado en Brasil
solo en 2010, con 68 (sesenta y ocho) cultivos registrados en el Registro Nacional de
Cultivos, todos obtenidos a partir de contratos de pesquisa y desarrollo, cumulados con
los de la operacion. Identifico las tres modalidades de royalties cobradas por Monsanto:
(1) royalty en la semilla, pago por los agricultores; (ii) royalty en el grano, pago por los
agricultores en la entrega de los granos en los puntos de entrega; (iii) royalty de
multiplicacion, pago por los multiplicadores — inclusive obtentores —, i.e., los
responsables por la produccion y el comercio de larga escala de las semillas, y menciono
su efecto liquido anticompetitivo, por representar sistema de incentivos que crearia
influencia externa de Monsanto sobre las decisiones comerciales de las licenciadas, con
efecto de elevar las barreras a la entrada sin justificacion. Las clausulas sobre el sistema
de incentivos, al graduar en fajas crecientes los porcentajes para el calculo de la
bonificacion a las licenciadas, a la razon de la proporcion de tecnologia Monsanto en su
mix de portfolio, en el parecer del Asesor, constituirian pago de premio para reducir el
interés de las licenciadas en desarrollar tecnologia competencial. Otras clausulas que
demostrarian cooperacion para suceso comun de la marca Intacta RR2 PRO™ e, por
eso, equivaldrian a la exclusividad segtn el Asesor: (i) imposicion de penalidades a las
licenciadas por el incumplimiento eventual de los agricultores; y (ii) regulacion de la
remuneracion de las licenciadas, independientemente de los agricultores haber

adquirido, o no, con las licenciadas las semillas salvadas (clausula de share).

Fallo

Decision del CADE: por mayoria, conocid la operacion, vencido el Asesor-Relator

Marcos Paulo Verissimo, y, no mérito, por mayoria, la aprobo con restricciones,
determinandose el plazo de 60 (sesenta) dias para comprobacion de las alteraciones,
vencidos los Asesores Elvino de Carvalho Mendonga y Marcos Paulo Verissimo, que
votaron por la aprobacion sin restricciones.

Recurso: Las Requirentes presentaron recurso contra la decision (embargos de
declaracion), que fueron parcialmente aceptados, elaborando versiones confidenciales
de los votos para cada Requirente y devolviendo el plazo para comprobacion de las
alteraciones determinadas.

Cumplimiento de la decision: las Requirentes juntaron a los autos copia de la minuta del

término aditivo contractual. La Procuraduria Federal Especializada junto al CADE
(CADE/PGF/AGU) atesté el cumplimiento de las obligaciones de alteracion de las

clausulas contractuales.
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Caso 3: Monsanto y COODTEC

Salvataje n.” 08700.003898/2012-34

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
28/08/2013 CADE Asesor Alessandro Octaviani Luis
Requirentes Monsanto do Brasil Ltda. y Cooperativa Central de Pesquisa Agricola — COODETEC

Caso 4: Monsanto y Don Mario

Salvataje n.” 08700.003937/2012-01

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
28/08/2013 CADE Asesor Alessandro Octaviani Luis
Requirentes Monsanto do Brasil Ltda. y Don Mario Sementes Ltda

Caso 5: Monsanto y Bayer

Salvataje n.” 08700.004957/2013-72

Fecha del juicio: Tribunal: Relator:
27/01/2014 CADE Asesor Alessandro Octaviani Luis
Requirentes Requerentes: Monsanto do Brasil Ltda. e Bayer S/A
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